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1 Innledning 
”[F]orholdet mellem varen og dens merke er blitt mangesidigere, man kunde fristes 
til å si spiritualisert, i tidens løp. I gamle dager nøide man sig med å klistre merket 
på varen, «merket» den altså rent fysisk med det. Moderne omsetnings- og 
reklameteknikk har imidlertid ført med sig, at merkets evne som kjennetegn også 
blir utnyttet på annen måte.”1  
 
Sitatet overfor er hentet fra Ragnar Knophs verk ”Åndsretten” fra 1936 og må sies å gjelde 
enn mer i dagens samfunn, der et økende omfang av internettbruk og fremskritt innenfor 
informasjonsteknologien har fått næringsdrivende til å videreutvikle eksisterende 
markedsføringsteknikker samt utvikle nye metoder for markedsføring.  
 
Betalt søkemotorannonsering har vokst frem i kjølvannet av markedsføringsmetoder som 
pop-up-reklamer, metatags og bannerannonser og utgjør for tiden et raskt voksende område 
innenfor internettbasert markedsføring.
2
 Denne markedsføringsmetoden er et av de mest 
kontroversielle temaene hva angår internettrelaterte varemerkerettslige spørsmål og har 
medført rettslig uvisshet både for varemerkeinnehavere, annonsører og tilbydere av betalt 
søkemotorannonsering.
3
 
 
Med denne avhandlingen tar jeg sikte på å benytte betalt søkemotorannonsering for å 
belyse ulike aspekter ved forvekselbarhetsvilkåret i EUs varemerkedirektiv 
artikkel 5 (1) og varemerkeloven § 4 første ledd.
4
 Nærmere bestemt vil jeg drøfte under 
                                                 
1
 Knoph (1936) s. 447. 
2
 Vincent (2008) s. 1.  
3
 Black (2009) s. 104, Cornthwaite (2009a) s. 347. 
4
 EP/Rdir 08/95 EF, lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr 8. 
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hvilke omstendigheter bruken av såkalte nøkkelord som er identiske med eller likner 
tredjemanns varemerker kan medføre forvekslingsfare.  
 
Varemerkeloven inneholder ikke særlige regler om bruk av varemerker på internett. Lovens 
forarbeider legger til grunn at ”de alminnelige reglene om beskyttelse av varemerker i 
lovforslaget vil få anvendelse uavhengig av om bruk av et kjennetegn skjer på Internett 
eller i andre fora”.5 Et av formålene med denne avhandlingen blir å bruke betalt 
søkemotorannonsering for å ta rede på hvorvidt det foreligger trekk ved varemerkebruk på 
internett som tilsier at det må tas hensyn til internettets særpreg i 
forvekselbarhetsvurderingen. I tillegg til å bli behandlet særskilt i punkt 4.6, vil dette 
undersøkes løpende gjennom avhandlingen. Til tross for at det eksisterer likheter mellom 
betalt søkemotorannonsering og andre typer varemerkebruk på internett, vil jeg understreke 
at andre typer av varemerkebruk på internett kan ha trekk som skiller seg fra betalt 
søkemotorannonsering. 
 
Betalt søkemotorannonsering reiser også spørsmål i forhold til markedsføringsloven, men 
disse spørsmålene behandles ikke i denne avhandlingen. 
 
I punkt 2 gir jeg en oversikt over avhandlingens rettskildebilde, før 
forvekselbarhetsvilkårets plassering i immaterialretten gjennomgås i punkt 3. Punkt 4 gir 
en innføring i ulike aspekter ved bruken av nøkkelord i betalt søkemotorannonsering samt 
en vurdering av forvekselbarhetsvilkårets innhold ved varemerkebruk på internett. Jeg 
behandler forvekselbarhetsvurderingen ved betalt søkemotorannonsering i punkt 5. I punkt 
6 foretar jeg noen sammenfattende betraktninger. 
                                                 
5
 Ot.prp.nr 98 (2008−2009) s. 24. 
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2 Rettskildebilde 
2.1 Ny varemerkelov og kodifisering av EUs varemerkedirektiv 
22. oktober 2008 ble Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF vedtatt i EU.
6
 
Direktivet er en ren kodifisering av Første rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om varemerker, 89/104/EF.
7
 Direktivet er gjennomført i norsk rett, men det 
foreligger ennå ikke en norsk oversettelse. Fordi de aktuelle bestemmelsene er uendret i det 
nye direktivet, vil jeg henvise til den norske oversettelsen av det eldre direktivet.  
 
Beskyttelse av fellesmerker innen EU er regulert i forordning 2009/207/EF.
8
 Forordningen 
vil ikke bli behandlet i denne avhandlingen. Bestemmelsene er imidlertid identiske med 
varemerkedirektivet på sentrale punkter, og praksis knyttet til forordningen er derfor 
relevant for tolkningen av direktivet og omvendt.
9
 
 
Forslag til ny norsk varemerkelov ble fremmet i Ot.prp.nr 98 (2008−2009) i valgperioden 
2005−2009, men ble ikke ferdigbehandlet i denne perioden.10 På grunn av 
overgangsregelen til endringen i Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, måtte 
regjeringen fremme lovforslaget på nytt i form av Prop. 6 L (2009−2010) i den nåværende 
valgperioden.
11
 Med unntak av enkelte språklige rettelser svarer Prop.6 L (2009−2010) til 
Ot.prp.nr 98 (2008−2009), og denne avhandlingen vil derfor referere til Ot.prp.nr 98 
(2008−2009).  
 
Stortinget har ferdigbehandlet lovsaken, men loven har ennå ikke trådt i kraft.
12
 
Varemerkeloven av 2010 skal erstatte lov om varemerker av 1961.
13
 Den nye loven 
                                                 
6
 EP/Rdir 08/95 EF. 
7
 Rdir 88/104 EF, http://europalov.no/?q=node/1718 [Sitert 24. april 2010]. 
8
 Rfo/09/207 EF. 
9
 Rt. 2002 s. 391 på s. 396, Lassen (2003) s. 29. 
10
 Prop.6 L (2009−2010) s. 1. 
11
 l.c. 
12
 http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=44372 [Sitert 24. april 2010]. 
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inneholder en del redaksjonelle endringer som medfører at ordlyden vil ligge tettere opptil 
EUs varemerkedirektiv enn dagens varemerkelov gjør. Materielt sett viderefører 
lovforslaget i hovedsak gjeldende rett, og jeg vil derfor forholde meg til den nye 
varemerkeloven i denne avhandlingen.
14
   
 
Mens EUs varemerkedirektiv bare gjelder for registrerte varemerker, får den norske 
varemerkeloven anvendelse også for innarbeidede merker.
15
 Varemerkedirektivet og 
varemerkeloven regulerer både varer og tjenester.
16
  
 
2.2 Den norske varemerkerettens forhold til EU-retten 
I henhold til EØS-avtalen artikkel 7 er Norge forpliktet til å implementere rettsakter fra EU 
som er omhandlet i eller inntatt i vedlegg til EØS-avtalen eller i EØS-komiteens 
beslutninger.
17
 EUs varemerkedirektiv er innlemmet i EØS-avtalen, og direktivet har som 
formål å oppnå en tilnærming av rettstilstanden i medlemsstatene.
18
 Ved implementeringen 
av direktivet understreket forarbeidene at det i fremtiden måtte ”legges vesentlig vekt på 
forholdet til direktivet” ved tolkningen av varemerkeloven.19 I Rt. 2002 s. 391 – God 
Morgon − viste Høyesterett til en avgjørelse av Patentstyrets 2. avdeling, der det ble 
konstatert at ”[h]ensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til 
grunn” i de ulike EØS-landene.20  
 
                                                                                                                                                    
13
 Lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr 8, lov om varemerker av 3. mars 1961 nr 4.  
14
 Ot.prp.nr 98 (2008−2009) s. 39. 
15
 Varemerkedirektivet artikkel 1 og 5 (1) første punktum, varemerkeloven § 3. 
16
 Varemerkedirektivet artikkel 1, varemerkeloven § 1 første ledd. 
17
 EØS 92-05-02 artikkel 7, Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009) s. 69. 
18
 Første betraktning i varemerkedirektivets fortale, Ot.prp.nr. 98 (2008−2009) s. 8, sak C-40/01 Ansul mot 
Ajax premiss 26, Lassen (2003) s. 27. 
19
 Ot.prp.nr 72 (1991−1992) s. 55.  
20
 Rt. 2002 s. 391 på s. 396, 2. avd. kj. 6922 No More Tangles. 
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I henhold til EØS-avtalen artikkel 6 er praksis fra EU-domstolen som er skapt etter 2. mai 
1992 ikke formelt bindende for norske domstoler. I Rt. 2005 s. 1601 – Gule Sider − uttalte 
imidlertid Høyesterett at også slik praksis tillegges ”meget stor vekt ved anvendelsen av 
den norske lovbestemmelsen”.21  
 
2.3 Rettskildesituasjonen ved betalt søkemotorannonsering 
Det er per i dag ikke avsagt noen norske dommer som omhandler betalt 
søkemotorannonsering. EU-domstolens første dom om betalt søkemotorannonsering falt 
23. mars 2010 i de forente franske sakene C-236/08−C-238/08.22 EU-domstolen avsa sin 
andre dom om betalt søkemotorannonsering 25. mars 2010 i sak C-278/08.
23
 Denne 
dommen er mindre utførlig enn dommen i forente saker C-236/08−C-238/08. 
 
Det finnes dommer om betalt søkemotorannonsering som er avsagt i ulike europeiske land. 
Til tross for at disse vil ha begrenset rettskildemessig verdi etter at vi nå har fått to 
avgjørelser fra EU-domstolen, vil jeg vise til slike dommer der de gir et relevant 
perspektiv.  
 
Selv om norsk rettspraksis og teori det siste halve århundret har hentet inspirasjon fra 
engelsk og amerikansk rett i større grad enn tidligere, må man gå ut fra at amerikansk rett 
ikke har nevneverdig rettskildemessig betydning i seg selv.
24
 Ved betalt 
søkemotorannonsering har man imidlertid tatt enkelte nyskapende skritt i USA.
25
 I tillegg 
vil vurderinger knyttet til faktum være en uunngåelig del av forvekselbarhetsvurderingen, 
og amerikanske oppfatninger om faktum kan ha en viss overføringsverdi til Norge og EU. 
På denne bakgrunnen vil jeg referere til amerikansk praksis der denne gir et interessant 
perspektiv. 
                                                 
21
 Rt. 2005 s. 1601 premiss 43.  
22
 Forente saker C-236/08−C-238/08 Google mot Louis Vuitton. 
23
 Sak C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen mot Günter Guni. 
24
 Eckhoff (2001) s. 284. 
25
 Bently (2008) s. 927−928. 
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Til tross for den EØS-rettslige ambisjonen om harmonisering, har spørsmål knyttet til betalt 
søkemotorannonsering blitt besvart ulikt både innad i og mellom de forskjellige landene i 
Europa.
26
 Også i USA har domstolene hatt problemer med å forenes om et standpunkt.
27
 
Som påpekt av amerikanske Peter Black:”Certain conduct may be considered permissible 
by one court today and a legal violation by the same or another court tomorrow.”28 
 
Forskjellige resultater i enkeltsaker vil imidlertid ikke nødvendigvis være uttrykk for 
manglende rettsenhet.
29
 Harmoniseringen på EØS-nivå gjelder nemlig bare de generelle, 
rettslige normene for inngrepsvurderingen. Den konkrete subsumsjonen er overlatt til 
nasjonale domstoler, og kan falle ulikt ut, også i lignende saksforhold. 
3 Forvekselbarhetsvilkårets plassering i varemerkeretten 
Varemerker er kjennetegn for virksomheters varer eller tjenester.
30
 Enerett til merker i 
Norge oppnås ved registrering i varemerkeregisteret eller ved at merkene innarbeides i 
markedet.
31
 Innen EU kan man oppnå beskyttelse i samtlige medlemsland ved å registrere 
et fellesmerke.
32
  
 
I henhold til varemerkedirektivet artikkel 2 og varemerkeloven § 2 første ledd, kan et 
varemerke bestå av alle tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra 
en annens. For å få registrert et varemerke, kreves det i tillegg at tegnet lar seg gjengi 
                                                 
26
 Cornthwaite (2009a) s. 347, Cornthwaite (2009b) s. 439, Shemtov (2008) s. 471. 
27
 Black (2009) s. 106. 
28
 ibid. s. 104. 
29
 2. avd. kj. 6922, No More Tangles. 
30
 Varemerkeloven § 1, Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009) s. 36. 
31
 Varemerkeloven § 3, Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009) s. 36−37. 
32
 Fellesmerkeforordningen artikkel 6, Seville (2009) s. 213. 
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grafisk.
33
 Varemerkedirektivet artikkel 5 (1) og varemerkeloven § 4 første ledd bestemmer 
at varemerkeinnehavere på visse vilkår kan hindre andre i å bruke tegn som er identiske 
med eller likner deres varemerker. 
 
Varemerkedirektivet artikkel 5 (1) a) og varemerkeloven § 4 første ledd a) regulerer 
tilfeller der tegnet som brukes er identisk med varemerket og anvendes for samme typer 
varer eller tjenester som merket er beskyttet for. I henhold til EU-domstolens praksis skal et 
tegn anses som ”identisk” med et varemerke så fremt det uten endring eller tilføyelse 
reproduserer alle bestanddelene i varemerket, eller dersom forskjellene mellom tegnet og 
varemerket er så ubetydelige at gjennomsnittsforbrukeren kan overse dem.
34
 
Bestemmelsenes bokstav b) dekker tilfeller der man ikke har å gjøre med en dobbel 
identitet. For tilfeller som faller inn under bokstav b), kreves det at varemerkebruken 
skaper risiko for forveksling. 
 
Med ”forveksling” menes i henhold til fast praksis fra EU-domstolen en risiko for 
”at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra 
den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder”.35   
Det at omsetningskretsen kan komme til å ta feil av kjennetegnene omtales som ”direkte 
forveksling”.36 Dersom omsetningskretsen kan tro at det foreligger en kommersiell 
forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, vil også dette oppfylle kravet til 
forveksling. Antagelser om et kommersielt fellesskap kalles ”indirekte forveksling”.37 
 
                                                 
33
 Varemerkedirektivet artikkel 2 og varemerkeloven § 14 første ledd. 
34
 Sak C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen mot Günter Guni premiss 25, sak C-291/00 LTJ Diffusion 
mot Sadas premiss 54. 
35
 Sak C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen mot Günter Guni premiss 38, sak C-102/07 Adidas mot 
Marca Mode premiss 28, sak C-120/04 Medion mot Thomson premiss 26, sak C-342/97 Lloyd mot Klijsen 
Handel premiss 17. 
36
 Ot.prp.nr 98 (2008−2009) s. 42, Rt. 2008 s. 1268 premiss 42 og 43. 
37
 Ot.prp.nr 98 (2008−2009) s. 42, Rt. 2008 s. 1268 premiss 42 og 43. 
  8 
I henhold til ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 5 (1) og varemerkeloven § 4 første 
ledd er en forvekslingsvurdering ikke påkrevet etter bestemmelsenes bokstav a). Fortalens 
tiende betraktning bygger opp under ordlyden ved at det gis anvisning på en ”absolutt” 
beskyttelse ved tilfeller av dobbel identitet.
38
 Forvekselbarhetsvilkåret gjelder derfor 
tilsynelatende bare tilfeller som faller inn under bokstav b). 
 
Uttalelser fra EU-domstolen kunne imidlertid tyde på at man har begynt å innfortolke et 
forvekslingsvilkår også for tilfeller som faller inn under artikkel 5 (1) a).
39
 Blant annet viste 
generaladvokat Maduro til praksis fra EU-domstolen i sitt forslag av 22. september 2009 til 
avgjørelse i forente saker C-236/08−C-238/08, og ga eksplisitt uttrykk for at 
varemerkebruken må føre til ”risiko for forveksling” i allmennhetens bevissthet for å kunne 
rammes av artikkel 5 (1).
40
  
 
Spørsmålet antas å ha fått en avklaring etter at EU-domstolen i forente saker  
C-236/08–C-238/08 henviste til sak C-487/07 − L’oréal − og sak C-206/01 – Arsenal − og 
understreket følgende: 
 
”Eneretten i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a) … tildeles for at sætte 
varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser 
som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan 
opfylde sine egentlige funktioner.”41  
 
                                                 
38
 Tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektiv Rdir 88/104 EF og i den norske oversettelsen av dette 
direktivet tilsvarer ellevte betraktning i fortalen til varemerkedirektiv EP/Rdir 08/95 EF. 
39
 Aktuell immaterialrett (2008) s. 90. 
40
 Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Maduro i forente saker C-236/08−C-238/08 premiss 54. 
41
 Forente saker C-236/08−C-238/08 Google mot Louis Vuitton premiss 75. 
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Domstolen konkluderte med at ”varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig brug af et 
tegn, der er identisk med varemærket, hvis denne brug ikke kan gøre indgreb i varemærkets 
funktioner”.42 
  
Som varemerkefunksjoner nevner EU-domstolen blant annet varemerkers hovedfunksjon, 
nemlig funksjonen som opprinnelsesgaranti.
43
 Med ”opprinnelsesgaranti” menes at 
forbrukere skal kunne være sikre på at varene eller tjenestene er undergitt kontroll av en 
varemerkeinnehaver som har avgitt en garanti.
44
 Vurderingstemaet for direktivets og lovens 
bokstav a) om hvorvidt varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti er krenket, har blitt 
formulert noe annerledes enn vurderingstemaet for forvekselbarhetsbedømmelsen etter 
direktivets og lovens bokstav b). Selv om formuleringene er ulike, peker de imidlertid mot 
svært likeartede skjønnstemaer. I sak C-278/08 legger EU-domstolen opp til en felles 
vurdering, noe som kan indikere at det ikke bare er lignende, men samme skjønnstema man 
har med å gjøre.
45
  
 
Konklusjonen blir dermed at forvekslingsrisiko kan være relevant for bokstav a) ved 
vurderingen av om varemerkets opprinnelsesfunksjon er utsatt for skade. Imidlertid kan 
også andre funksjoner enn opprinnelsesfunksjonen være relevante etter denne 
bestemmelsen. I forente saker C-236/08−C-238/08 nevnes reklame-, kommunikasjons- 
eller investeringsfunksjoner som funksjoner som normalt er relevante ved behandling av 
bokstav a).
46
 Angående hvilke funksjoner som er relevante i forbindelse med betalt 
søkemotorannonsering, uttalte EU-domstolen i sak C-278/08: 
 
”Hvad angår brug som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse af 
tegn, der er identiske med varemærker, har Domstolen i præmis 81 i dommen i 
                                                 
42
 Forente saker C-236/08−C-238/08 Google mot Louis Vuitton premiss 76. 
43
 ibid. premiss 77. 
44
 Sak C-206/01 Arsenal mot Reed premiss 48, Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter 
markedsføringsloven (2009) s. 87, Seville (2009) s. 351−352. 
45
 Sak C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen mot Günter Guni premiss 40. 
46
 Forente saker C-236/08−C-238/08 Google mot Louis Vuitton premiss 77. 
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sagen Google France og Google udtalt, at de relevante funktioner, som skal 
undersøges, er funktionen som oprindelsesangivelse samt reklamefunktionen.”47 
 
For at varemerkekrenkelse skal foreligge etter bokstav a), kreves det bare at det gjøres 
skade på én av varemerkets funksjoner; det trenger ikke nødvendigvis å gjøres inngrep i 
funksjonen som opprinnelsesgaranti. Dersom de øvrige vilkårene er oppfylt, vil varemerket 
altså anses som krenket ved betalt søkemotorannonsering så fremt det enten foreligger 
skade på funksjonen som opprinnelsesgaranti eller reklamefunksjonen. Til forskjell fra 
situasjonen for bokstav b), er forvekslingsrisiko dermed ikke et vilkår som alltid må være 
oppfylt for at varemerkekrenkelse skal kunne konstateres etter bokstav a). I forente saker 
C-236/08−C-238/08 og sak C-278/08 kom imidlertid EU-domstolen til at det ikke forelå 
skade på reklamefunksjonen. Det kan derfor se ut til at varemerkeinnehavere må kunne 
vise til forvekslingsrisiko og dermed skade på opprinnelsesfunksjonen for at 
varemerkekrenkelse kan konstateres ved bruk av søkeord i forbindelse med betalt 
søkemotorannonsering.  
 
På bakgrunn av det overstående, vil behandlingen av forvekselbarhetsvilkåret i denne 
avhandlingen omfatte tilfeller som enten faller inn under varemerkedirektivet 
artikkel 5 (1) b) eller varemerkeloven § 4 første ledd b), eller tilfeller etter direktivets og 
lovens bokstav a) der det kan dreie seg om en skade på varemerkets opprinnelsesfunksjon. I 
tillegg vil jeg i punkt 5.3.5 kommentere enkelte aspekter ved varemerkedirektivet 
artikkel 5 (2) og varemerkeloven § 4 annet ledd fra et forvekslingsperspektiv. 
 
Felles for bestemmelsenes bokstav a) og b) er for det første at det ikke må foreligge 
”samtykke” fra varemerkeinnehaveren. For det andre må det dreie seg om ”bruk” av 
varemerket i ”næringsvirksomhet”. For det tredje må bruken skje for ”varer eller tjenester”.  
I forente saker C-236/08−C-238/08 kom EU-domstolen til at annonsører oppfyller vilkåret 
                                                 
47
 Sak C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen mot Günter Guni premiss 32. 
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om ”bruk” av tegn ”for varer eller tjenester”. Domstolen kom imidlertid til at Google, som 
tilbyder av betalt søkemotorannonsering, ikke oppfyller vilkåret om ”bruk” av tegn.48  
 
På bakgrunn av EU-domstolens dom ser det ut til at tilbydere av betalt 
søkemotorannonsering ikke vil rammes av varemerkedirektivet artikkel 5 (1) eller 
varemerkeloven § 4 første ledd. Dersom det åpnes for at tilbyderne kan ilegges ansvar for 
medvirkning til varemerkekrenkelse, kan det imidlertid tenkes at de vil kunne rammes av 
varemerkelovgivningen. Et eventuelt medvirkningsansvar for tilbydere vil ikke behandles i 
denne avhandlingen. Annonsørers eventuelle ansvar etter varemerkelovgivningen kan 
avhenge av hvorvidt forvekselbarhetsvilkåret er oppfylt. 
   
Varemerkedirektivet artikkel 5 (1) a) og varemerkeloven § 4 første ledd a) kommer til 
anvendelse der annonsører velger nøkkelord som er identiske med et varemerke for samme 
typer varer eller tjenester som varemerket skal beskytte, mens artikkel 5 (1) b) 
og § 4 første ledd b) kommer til anvendelse der nøkkelordet og/eller varene bare er 
likeartede, ikke identiske. Varemerkedirektivet artikkel 5 (1) b) og 
varemerkeloven § 4 første ledd b) har særlig tre praktiske områder. For det første vil 
bokstav b) kunne anvendes der annonsører velger nøkkelord som likner varemerker for å nå 
internettbrukere som staver et varemerke feil i søkefeltet. For det andre vil bokstav b) 
kunne påberopes der nøkkelordene som velges utgjør en del av et varemerke. For det tredje 
vil bokstav b) komme til anvendelse der et varemerke brukes som nøkkelord av en 
annonsør som tilbyr varer eller tjenester av en annen art enn de typene varer eller tjenester 
som varemerket skal beskytte.  
                                                 
48
 Forente saker C-236/08−C-238/08 Google mot Louis Vuitton premiss 56. 
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4 Bruk av nøkkelord i betalt søkemotorannonsering  
4.1 Oppbygning 
En oversikt over muligheter og utfordringer som følger av at omfanget av 
næringsdrivendes og privates bruk av internett er blitt omfattende, gis i punkt 4.2. I punkt 
4.3 beskriver jeg hva betalt søkemotorannonsering er, før jeg klarlegger den rettslige 
problemstillingen i punkt 4.4. Overordnede hensyn og argumenter vil gjennomgås i punkt 
4.5. I punkt 4.6−5.2 blir forvekselbarhetsvilkårets rettslige innhold behandlet, før jeg i 
punkt 5.3 drøfter særtrekk ved det faktumet vilkåret anvendes på.  
 
4.2 Muligheter og utfordringer ved omfattende bruk av internett 
Videreutviklingen av eldre markedsføringsmetoder samt utviklingen av nye måter å 
markedsføre varer eller tjenester på, har hatt og har implikasjoner for varemerkeretten, der 
et bredt spekter av nye varemerkerettslige spørsmål har oppstått.
49
 Internettutviklingen 
påvirker varemerkeretten på minst fire måter.
50
 For det første aktualiseres rettspørsmål om 
lovvalgsregler fordi landegrenser til en viss grad viskes ut på internett. For det andre er 
varemerker blitt en viktigere del av kommunikasjonen mellom mennesker i samfunnet. I en 
tid der forskjellige medier og kommunikasjonskanaler slåss om internettbrukernes tid, blir 
kommunikasjonen via visuelle symboler viktigere; symboler kan kommunisere mer 
effektivt enn ord. For det tredje kan det sies at internett er blitt hver og ens megafon ut til 
omverdenen, noe som medfører at meninger om varemerker kan spres raskere og nå flere 
mennesker enn før. På denne måten kan internett gjøre innarbeidelse av varemerker enklere 
for varemerkeinnehavere. For det fjerde medfører de nye markedsføringsteknikkene at 
varemerker kan tas i bruk på måter som tidligere ikke var mulig. Betalt 
søkemotorannonsering er et typisk eksempel på dette.  
 
                                                 
49
 Bently (2008) s. 927. 
50
 Granmar (2003) s. 182. 
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Når varemerker kan tas i bruk på flere måter enn før, finnes det naturlig nok også flere 
måter varemerker kan krenkes på enn før. Utviklingen av internett medfører altså ikke bare 
muligheter for lovlig bruk, men også for misbruk, av immaterialrettigheter. I takt med at 
bruk og misbruk har akselerert, er det blitt en mer omfattende oppgave for 
varemerkeinnehavere å følge med på om deres varemerker krenkes. På samme tid er det 
blitt desto viktigere å overvåke merkebruken, idet risikoen er stor for at ens varemerke før 
eller senere vil forekomme i en uønsket sammenheng på internett.
51
 
 
Den kontinuerlige utviklingen av markedsføringsmetodene legger et press på 
rettsorganene.
52
 Lovgivningsprosesser er imidlertid mer tungrodde og ispedd flere politiske 
overtoner enn de teknologiske fremskrittene.
53
 Mye av den løpende rettsutviklingen blir 
dermed overlatt til domstolene, som må forholde seg til eksisterende regelverk. Å anvende 
gjeldende rettslige regler og prinsipper på nye situasjoner kan by på utfordringer.
54
 Til tross 
for utfordringene, kan domstoler og lovgivere likevel ikke unngå å ta stilling til nye 
rettsspørsmål som oppstår innen varemerkeretten. Som Knoph påpekte allerede i 1936: 
”Livet har anvist merkene nye og viktige virkefelter, og det står til rettsordnen å akte på 
utviklingen og forme sine regler efter den.”55   
 
4.3 Om betalt søkemotorannonsering  
I denne avhandlingen vil tjenestene til to av verdens største søkemotorer, Yahoo! og 
Google, brukes for å illustrere hvordan betalt søkemotorannonsering kan foregå. Det er 
imidlertid viktig å merke seg at rettsspørsmålene som drøftes rekker videre enn til bare å 
berøre disse to søkemotorene.   
 
                                                 
51
 Granmar (2003) s. 192. 
52
 Bently (2008) s. 724. 
53
 Granmar (2003) s. 185, Pimentel (2010) s. 582. 
54
 Vincent (2008) s. 1. 
55
 Knoph (1936) s. 448. 
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Uttrykket ”søkemotor” kan defineres som et dataprogram som leter gjennom databaser, 
kataloger eller datanett etter forekomster av informasjon.
56
 Ved betalt 
søkemotorannonsering byr annonsører på nøkkelord, som så utløser visning av deres 
annonser når internettbrukere taster inn nøkkelordet i søkemotorens søkefelt.
57
 Forholdet 
mellom annonsørene og søkemotorene er kontraktsregulert, og kontraktene er allment 
tilgjengelige.
58
 Yahoo! Sponsored Search og Google AdWords tilbyr forslagstjenester der 
nøkkelord foreslås for annonsøren.
59
  
 
Betegnelsen ”naturlige søkeresultater” vil i denne avhandlingen brukes om søkeresultater 
som det ikke er betalt for. Annonsene som genereres ved betalt søkemotorannonsering 
skiller seg fra naturlige søkeresultater både ved utforming og plassering på resultatsiden; de 
betalte annonsene vises øverst, til høyre eller nederst på siden og er merket med teksten 
”sponsede koblinger” eller ”sponsorresultater”. For enkelhets skyld vil slike søketreff 
benevnes ”annonser” i denne avhandlingen. Annonsene består normalt av en kort tekst 
samt en lenke til annonsørens internettside. Se figur 1 og 2 i punkt 8. 
 
Med ”internettside” menes i denne avhandlingen en datafil i HTML-format som inneholder 
informasjon i form av tekst, bilder, audio, video eller koblinger til andre internettsider.
60
  
Det går frem av Yahoo! og Googles internettsider at annonsører normalt betaler 
søkemotorene etter et ”betal-per-klikk”-system; hver gang noen klikker på en annonse, 
                                                 
56
 Larsen (2001) s. 29−35. 
57
 For beskrivelse av Google AdWords og Yahoo! Sponsored Search, se henholdsvis 
http://www.google.no/intl/no/ads/  [Sitert 24. april 2010] og 
http://searchmarketing.yahoo.com/no_NO/srch/index.php [Sitert 24. april 2010]. Se også videodemonstrasjon 
av Yahoo! Sponsored Search: http://l.yimg.com/a/i/us/ysm/ysb/cn/hm/hsswdemo_5a_no_lm.swf [Sitert 24. 
april 2010]. 
58
 https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=NO [Sitert 24. april 2010], 
http://searchmarketing.yahoo.com/no_NO/legal/piterms.php [Sitert 24. april 2010]. 
59
 https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=2 [Sitert 24. april 2010], 
http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/assistedsetup [Sitert 24. april 2010]. 
60
 Collier (2007) s. 65. 
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mottar søkemotoren et forhåndsavtalt beløp.
61
 Annonsører kan ikke oppnå enerett til 
nøkkelord. Hvor høyt opp på søkeresultatsiden en annonse vises, avhenger for det første av 
hvilken pris per klikk som er avtalt. I tillegg vil en høy klikkfrekvens – antall klikk 
annonsen får delt på antall ganger annonsen vises – bidra til en høyere plassering enn 
dersom klikkfrekvensen er lav.
62
  
 
I denne avhandlingen vil uttrykket ”varemerkeinnehaver” bli brukt om eiere av varemerker 
som brukes av andre som nøkkelord i betalt søkemotorannonsering. Særlig etter at det ble 
gjennomført endringer i betingelsene for Google AdWords i 2009, regnes Google for å 
være den søkemotoren som tar minst hensyn til innehaveres varemerkerettigheter. I rundt 
190 land fjerner Google etter 4. juni 2009 ikke lenger annonser som varemerkeeiere påstår 
at utgjør en krenkelse av deres kjennetegnsrett.
63
 Norge er foreløpig ikke blant disse 
landene. Utformingen av Google AdWords, samt det faktum at Google er verdens største 
søkemotor, antas å være hovedårsaken til at majoriteten av søksmål er rettet mot nettopp 
Google.
64
  
 
Google hevder at annonser som ikke er målrettet mot USA og som ikke vises i Googles 
innholdsnettverk, men på andre Google-domener enn google.com, ikke tillates å inneholde 
tredjemanns beskyttede varemerker, med mindre varemerkeinnehaveren har samtykket og 
annonsen overholder Googles retningslinjer.
65
 Ved samtykke vil det naturlig nok ikke 
                                                 
61
 https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=adwords&cd=null&hl=no-
NO&ltmpl=adwords&passive=true&ifr=false&alwf=true&continue=https%3A%2F%2Fadwords.google.com
%2Fselect%2Fgaiaauth%3Fapt%3DNone%26ugl%3Dtrue&sourceid=awo&subid=ww-no-et-ads_top [sitert 
24. april 2010], http://searchmarketing.yahoo.com/no_NO/srch/pricing.php? [Sitert 24. april 2010]. 
62
 https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=no&lev=topic&cbid=-
2lyohn8y0xwp&answer=6111&src=cb [Sitert 24. april 2010], 
http://help.yahoo.com/l/no/yahoo/ysm/sps/faqs/camquality/ad_position.html [Sitert 24. april 2010]. 
63
 http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=no&answer=143903 [Sitert 24. april 2010]. 
64
 http://www.google.com/intl/no/corporate/index.html [Sitert 24.april 2010], Christopher Caldwell (2010). 
65
https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=no&lev=answer&cbid=15j10xmadxzsh&answer
=145407&src=cb [Sitert 24. april 2010]. Når enkelte av annonsene i figur 1 i punkt 8 inneholder ordet 
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foreligge en varemerkerettslig konflikt. Hos Yahoo! kan tredjemanns beskyttede 
varemerker vises på visse vilkår; blant annet tillates merkene vist dersom de anvendes på 
en deskriptiv måte.
66
 Så fremt ikke annet er nevnt, vil jeg i denne avhandlingen forholde 
meg til annonser der tredjemanns varemerker ikke kommer til syne i annonsene. I disse 
tilfellene kan varemerkebruken sies å være ”usynlig”. Riktig nok vil nøkkelordet alltid 
vises i søkefeltet, og man kan spørre seg om varemerkebruken da likevel bør omtales som 
”synlig”. I denne avhandlingen bruker jeg imidlertid uttrykket ”usynlig” om det at 
varemerket ikke vises i annonsene og dermed ikke er synlig i den kommersielle relasjonen 
mellom annonsør og søkemotor. Nøkkelordets synlighet i søkefeltet er et resultat av 
internettbrukernes inntasting; man kan si at inntastingen er brukernes ”spørsmål” til 
søkemotoren. Det at brukernes spørsmål blir stående i søkefeltet, kan ikke sees å utgjøre en 
del av den kommersielle relasjonen mellom annonsør og søkemotor. Som jeg vil komme 
tilbake til i punkt 5.3.6.1, påpekte riktig nok EU-domstolen i forente saker C-236/08−C-
238/08 at nøkkelordets synlighet i søkefeltet får betydning for forvekslingsfaren i 
omsetningskretsen.
67
 I henhold til min definisjon av uttrykket ”usynlig”, medfører dette 
likevel ikke at varemerkebruken i relasjonen mellom annonsør og søkemotor må anses som 
”synlig”. På denne bakgrunnen vil varemerkebruken ved betalt søkemotorannonsering 
omtales som ”usynlig” i denne avhandlingen når det gjelder tilfeller der tredjemanns 
varemerker ikke kommer til syne i annonsene.  
 
Det at bruken av varemerker har et usynlig element ved betalt søkemotorannonsering, 
skiller denne markedsføringsmetoden fra varemerkebruk som ikke skjer på internett og 
bruk av varemerker i domenenavn. Betalt søkemotorannonsering er imidlertid ikke den 
eneste markedsføringstypen på internett med et usynlig aspekt. Både pop-up-annonser, 
bannerannonser og metatags vil i noen grad kunne innebære usynlig bruk av varemerker. 
                                                                                                                                                    
”Armani”, må dette i henhold til Googles retningslinjer skyldes at varemerkeinnehaverne har gitt samtykke til 
visning av annonsene, for eksempel fordi det dreier seg om autoriserte forhandlere av de aktuelle varene. I 
disse tilfellene vil det dermed ikke foreligge konflikt.  
66
 http://searchmarketing.yahoo.com/legal/trademarks.php [Sitert 24. april 2010]. 
67
 Forente saker C-236/08−C-238/08 Google mot Louis Vuitton premiss 85. 
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Pop-up-annonser er annonser som presenteres i nye nettleservinduer,
68
 mens 
bannerannonser er grafiske annonser som er innebygget i internettsider.
69
 Ved bruk av 
metatags kan en konkurrent gjemme varemerkeinnehaverens varemerke i HTML-koden på 
sin internettside. Dette kan resultere i at internettsiden får en bedre plassering blant de 
naturlige søkeresultatene enn varemerkeinnehaveren.
70 
Blant annet fordi metatags er 
usynlige for internettbrukere, og fordi man forsøker å tiltrekke seg internettbrukere som 
ellers ville funnet varemerkeinnehaverens nettsted, har denne typen av varemerkebruk klare 
likhetstrekk med betalt søkemotorannonsering. Rettspraksis og juridisk teori om metatags 
har derfor overføringsverdi til tilfeller av betalt søkemotorannonsering. Man skal likevel 
være oppmerksom på at bruk av varemerker som metatags skiller seg fra bruk av 
varemerker i betalt søkemotorannonsering ved at anvendelse av metatags resulterer i 
søketreff blant de naturlige søkeresultatene. Ved naturlige søkeresultater vil 
internettbrukere trolig være mindre bevisst på at trefflisten kan inneholde resultater som 
ikke stammer fra varemerkeinnehaveren enn ved reklametreff. Derfor kan metatags 
medføre høyere risiko for forvekslingsfare enn bruk av varemerker i betalt 
søkemotorannonsering. 
 
Denne avhandlingen vil konsentrere seg om tilfeller der annonser leder omsetningskretsen 
til rene konkurrentsider. Med mindre annet er nevnt, avgrenser jeg derfor mot situasjoner 
der annonsører tilbyr varer som etterlikner varemerkeinnehaverens produkter.  
 
4.4 Rettslig problemstilling 
Så lenge de valgte nøkkelordene er deskriptive, skaper betalt søkemotorannonsering få 
rettslige vanskeligheter.
71
 Det er imidlertid mulig for annonsører å velge konkurrenters 
varemerker som nøkkelord i et forsøk på å tiltrekke seg konkurrentenes kunder. For 
                                                 
68
 http://www.marketingterms.com/dictionary/pop_up_ad [Sitert 24. april]. 
69
 http://www.marketingterms.com/dictionary/banner_ad [Sitert 24. april]. 
70
 Bently (2008) s. 927, Granmar (2003) s. 194. 
71
 McCutcheon (2006) s. 100. 
  18 
eksempel kan motehuset Versace betale for nøkkelordet “Armani”, slik at en annonse for 
Versace genereres når internettbrukere søker på ”Armani”.72 Som påpekt av engelske 
Jonathan Cornthwaite: ”It is when the keyword chosen is identical or confusingly similar to 
a third party brand that the keyword chosen is apt to crash head-first into trade mark law.”73 
 
Ved valg av nøkkelord som er identiske med eller har likhetstrekk med varemerker, oppstår 
altså spørsmålet om hvorvidt EUs varemerkedirektiv artikkel 5 (1) eller 
varemerkeloven § 4 første ledd krenkes.  
 
I henhold til varemerkelovens forarbeider er vurderingstemaet ved en 
forvekselbarhetsvurdering hvorvidt en ”ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de 
varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte 
forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de 
to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling) …”.74 Vurderingstemaet har blitt 
utviklet av EU-domstolen og Høyesterett gjennom en rekke saker, riktignok med enkelte 
mindre språklige ulikheter mellom domstolene.
75
 Når rettssetningen anvendes på betalt 
søkemotorannonsering, kan følgende rettslige problemstilling formuleres: Under hvilke 
omstendigheter kan bruken av nøkkelord som er identiske med eller likner tredjemanns 
varemerker, føre til at en ikke ubetydelig del av søkemotorbrukerne antar at varene eller 
tjenestene som tilbys stammer fra varemerkeinnehaveren eller at annonsøren har et 
kommersielt fellesskap med varemerkeinnehaveren?  
 
                                                 
72
 Inspirasjon til eksempelet er hentet fra tilfellet i figur 1 i punkt 8, der optikerkjeden Synsam har brukt 
nøkkelordet ”Armani” for å reklamere for Versace-briller. Fordi det er lettere for lesere å følge med på 
eksempelbruken når man har kjennskap til varemerkene som nevnes, bruker jeg til dels velkjente varemerker 
som eksempler i avhandlingen. Man bør likevel være klar over at varemerkene som brukes som eksempler 
nok er såpass kjente at også bestemmelsen om velkjente merker i varemerkedirektivet artikkel 5 (2) og 
varemerkeloven § 4 annet ledd ville kunne være aktuell å påberope seg for varemerkeinnehaverne.  
73
 Cornthwaite (2009a) s. 348. 
74
 Ot.prp. nr 98 (2008−2009) s. 42. 
75
 Se bl.a sak C-251/95 Sabel mot Puma premiss 23, Rt. 2008 s. 1268 premiss 41. 
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4.5 Overordnede hensyn og argumenter 
Avgjørelser av varemerkerettslige spørsmål er alltid utslag av en kontinuerlig 
balansevurdering av motstridende interesser.
76
 Med dette som bakgrunn er det interessant å 
belyse enkelte motstående argumenter og hensyn som er inne i bildet ved betalt 
søkemotorannonsering. En del av argumentene har også relevans for andre typer av 
varemerkebruk. Noen av argumentene og hensynene som nevnes i det følgende kan 
eksplisitt tillegges vekt av domstoler, mens andre først og fremst fungerer som et bakteppe 
når avgjørelser skal treffes. Det understrekes at jeg i dette punktet ikke foretar en vurdering 
av hvorvidt det faktisk foreligger forvekslingsfare ved betalt søkemotorannonsering; det er 
momenter av mer overordnet og prinsipiell karakter som blir gjennomgått. 
 
4.5.1 Hensyn og argumenter som taler for at bruk av nøkkelord som er identiske 
med eller likner tredjemanns varemerker bør rammes av 
varemerkedirektivet og varemerkeloven  
Bruk av et varemerke som nøkkelord i betalt søkemotorannonsering hevdes å kunne svekke 
varemerket.
77
 Det kan her trekkes en parallell til bruk av metatags.
 
I forbindelse med slik 
bruk er det blitt hevdet at internettbrukere kan komme til å oppfatte et varemerke som en 
benevnelse på et vareslag dersom de får opp en treffliste med lenker til en rekke 
produsenter som selger samme type varer som varemerkeinnehaveren når brukerne søker 
på dette varemerket. Dermed kan det finne sted en degenerering av merket; merket mister 
sin individualiserende evne og blir en alminnelig betegnelse for de varene eller tjenestene 
det har vært varemerke for.
78
 Det samme må kunne anføres for tilfeller som gjelder betalt 
søkemotorannonsering. Eksempelvis kan omsetningskretsen begynne å oppfatte ”Gucci” 
som en generisk beskrivelse av en type vesker dersom de får opp en rekke ulike 
veskeprodusenter når de søker på ordet ”Gucci”. 
                                                 
76
 Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Maduro i forente saker C-236/08−C-238/08 premiss 102, Lim 
(2007) s. 284. 
77
 Thomas (2009) s. 3. 
78
 Granmar (2003) s. 194, Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009) s. 184. 
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Jo mer populært et nøkkelord er, desto høyere blir prisen annonsører må betale for å få sine 
annonser vist. Fra et rent samfunnsøkonomisk perspektiv er dette ikke så problematisk: 
Hensynet til samfunnsøkonomisk effektivitet taler for at knappe ressurser bør tilordnes dem 
som er villig til å betale mest for å få ressursene. Fra et forretningsetisk perspektiv er det 
imidlertid problematisk at varemerkeinnehavere kan føle seg tvunget til å delta i en budkrig 
for å i det hele tatt få benytte sine egne varemerker i form av nøkkelord som kan generere 
visning av innehavernes annonser.
79
 Paradoksalt nok vil innehavere som har brukt store 
ressurser på å markedsføre sitt varemerke og har lyktes i å gjøre det populært måtte betale 
desto mer for å få utnytte varemerket som nøkkelord.  
 
I forlengelsen av de overstående argumentene ligger et mer prinsipielt spørsmål, nemlig 
hvor vide grensene for innehaveres enerett skal være på mer generell basis. Det er blitt tatt 
skritt i retning av økt beskyttelse for varemerkeinnehavere etter som årene har gått.
80
 Med 
dette som grunnlag, anfører enkelte at varemerkeinnehavere har en eiendomsrett til sine 
varemerker og at innehaverne derfor burde få utøve omfattende kontroll over bruken av 
merkene.
81
  
 
4.5.2 Hensyn og argumenter som taler for at bruk av nøkkelord som er identiske 
med eller likner tredjemanns varemerker ikke bør rammes av 
varemerkedirektivet eller varemerkeloven  
Som et første motargument mot de hensynene som er nevnt i punkt 4.5.1, blir det hevdet at 
betalt søkemotorannonsering tilbyr forbrukerne nyttig informasjon og gjør det mulig for 
dem å foreta et kvalifisert valg i forhold til hvilket produkt som utgjør det beste kjøpet.
82
 
Riktig nok vil argumentet først og fremst knytte seg til generiske søk. Også der 
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 Pimentel (2010) s. 570. 
80
 Gillieron (2008) s. 691. 
81
 Pimentel (2009) s. 571. 
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 Thomas (2009) s. 7.  
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omsetningskretsen søker på et varemerke, kan det imidlertid tenkes at de ville ha valgt 
annerledes dersom de kjente til alternative produkter eller tjenester. Sett fra dette 
perspektivet, kan betalt søkemotorannonsering sies å ha likhetstrekk med situasjonen i et 
supermarket der ulike merker er oppstilt ved siden av hverandre. Talsmann for Google, 
Andrew Peterson, har uttalt:  
 
“Just as it’s reasonable to expect a range of brands on any shelf in a grocery store, 
providing users on Google with more than one option when they search for a brand 
name or other trademark helps them to find the best product at the lowest price.”83  
 
En innvending mot en slik sammenligning vil nok imidlertid være at man ikke ville satt 
colaflasker av merket Coca-Cola bak en plakat for Pepsi på en hylle i et supermarket, 
hvilket må sies å redusere verdien av parallellen. Uansett kan det anføres at å tillegge 
varemerkeinnehavere en kontroll over sine varemerker av det omfanget de ønsker, vil 
kunne resultere i at forbrukere får vanskeligheter med å tilegne seg all relevant 
informasjon.
84
 Det som kalles for ”informasjonssamfunnet” kan da paradoksalt nok bli et 
samfunn der forbrukere ikke får all den informasjonen de trenger.  
 
Som et annet argument som taler mot hensynene som er nevnt i punkt 4.5.1, kan det såkalte 
”friholdelsesbehovet” nevnes. Med ”friholdelsesbehovet” menes behovet for å friholde 
enkelte ord og uttrykk fra varemerkebeskyttelse for å unngå monopolisering av ord og tegn 
som også andre næringsdrivende kan ha interesse i å bruke.
85
 Når det gjelder deskriptive 
elementer i et varemerke, avverges den potensielle problematikken ved at ikke distinktive 
elementer i ellers distinktive varemerker ikke nyter varemerkerettslig beskyttelse.
86
 Riktig 
nok taler senere praksis fra EU-domstolen og Høyesterett for at friholdelsesbehovet ser ut 
til å hovedsakelig ivaretas av varemerkedirektivets artikkel 3 nr. 1 c) og 
                                                 
83
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varemerkeloven § 5 annet ledd b).
87
 Det kan likevel argumenteres for at det foreligger et 
behov for å friholde også mer distinktive elementer i varemerker. Særlig når det gjelder 
ordmerker, ønsker man at disse skal være forholdsvis korte og lette å uttale slik at de lett 
kan feste seg i omsetningskretsens bevissthet.
88
 Av denne grunn er 
kombinasjonsmulighetene ikke ubegrensede, og det er trengsel i varemerkeregistrene.
89
  
 
Her kommer også hensynet til ytringsfriheten inn som et moment.
90
 En ytring kan defineres 
som formidling av informasjon eller ideer, og
 
bruk av varemerker som nøkkelord kan 
hevdes å være ytringer.
 91
 I utgangspunktet er det derfor vanskelig å se noe som tilsier at 
friheten til å bruke nøkkelord ikke skulle være beskyttet av Grunnloven § 100. Man må 
imidlertid huske at vernet for den kommersielle ytringsfriheten er begrenset.
92
 I tillegg 
åpner § 100 annet ledd for at det kan gjøres innskrenkninger i ytringsfriheten ved lov, og 
varemerkeloven § 4 om varemerkeinnehaveres enerett fungerer som en slik begrensning. 
Det kan likevel være interessant å se hen til følgende uttalelse i forarbeidene til 
Grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet: 
 
”Informasjonsfriheten … går ut på at man uhindret skal kunne holde seg underrettet 
fra tilgjengelige kilder … Forutsetningen for at dette skal kunne fungere etter den 
demokratiske hensikt er naturligvis at relevant informasjon faktisk er tilgjengelig.”93 
 
Dersom denne generelle uttalelsen om informasjonsfrihet overføres til situasjonen med 
betalt søkemotorannonsering, kan man hevde at forarbeidenes uttalelse støtter argumentet 
                                                 
87
 Sak C-37/03 P BioID mot KHIM premiss 62, sak C-329/02 P Sat.1 mot KHIM premiss 36, sak T-363/04 
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om at forbrukerne bør bli presentert valgmuligheter selv om de søker på et varemerke. I 
den digitale verden utgjør nettopp ord byggeklossene. Dermed vil en vid varemerkerettslig 
beskyttelse kunne påstås å komme i konflikt med spredningen av informasjon og retten til 
ytringsfrihet.
94
  
 
Som i punkt 4.5.1, ligger det også her mer prinsipielle spørsmål bak de konkrete hensynene 
som trekkes frem. Enkelte hevder at beskyttelsen av varemerkeinnehavere har gått for langt 
og påpeker at rettferdig konkurranse ikke er det samme som ingen konkurranse.
95
 Det er 
også viktig å merke seg at en økt beskyttelse av varemerkeinnehaveres rettigheter vil kunne 
være vanskelig å reversere. 
 
4.6 Generelt om forvekselbarhetsvilkårets innhold ved internettspesifikk bruk av 
varemerker 
Når noe omtales som ”tradisjonell varemerkebruk” i denne avhandlingen, menes bruk av 
varemerker som ikke skjer på internett. Også på internett finnes det en del varemerkebruk 
som kan karakteriseres som ”tradisjonell” i ordets alminnelige betydning. Jeg vil derfor 
reservere uttrykket ”internettspesifikk varemerkebruk” for tilfeller der bruken av 
varemerker på internett har et usynlig element.  
 
Et spørsmål er hvorvidt forvekselbarhetsvilkårets rettslige normer ved bruk av varemerker 
på internett skiller seg fra vilkårets innhold ved tradisjonell varemerkebruk. Herunder 
oppstår problemstillingen om hvorvidt terskelen for når forvekslingsfare kan sies å 
inntreffe, legges på et annet nivå ved internettspesifikk varemerkebruk enn ved tradisjonell 
bruk av varemerker. Det er nødvendig å få avklart dette for senere å kunne vurdere 
hvorvidt det faktisk foreligger forvekslingsrisiko ved betalt søkemotorannonsering. En 
ganske annen problemstilling er spørsmålet om hvorvidt det foreligger aspekter ved 
internettspesifikk varemerkebruk som gjør at forvekselbarhetsvilkåret rent faktisk ofte vil 
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oppfylles ved slik bruk. Disse to spørsmålene må holdes fra hverandre. Det første 
spørsmålet behandles i dette punktet, mens spørsmålet om hvorvidt det foreligger særtrekk 
ved betalt søkemotorannonsering som gjør at forvekselbarhetsvilkåret rent faktisk ofte vil 
oppfylles ved denne typen markedsføring, behandles i punkt 5.3.  
 
Fordi diskusjonen om forvekselbarhetsvilkårets innhold ved bruk av varemerker på 
internett er kommet lenger i USA enn i Europa, vil jeg se på amerikansk litteratur og 
rettspraksis før jeg behandler situasjonen innen EU og i Norge. I USA benyttes en 
flerfaktortest for å avgjøre hvorvidt det foreligger forvekselbarhet ved tradisjonell 
varemerkebruk.
96
 Hvor mange faktorer som inngår i testen, varierer noe mellom de ulike 
rettskretsene. Blant de vanligste momentene i vurderingen er kjennetegnslikhet, 
vareslagslikhet, hvilke markedsføringskanaler som er brukt samt hvor sterkt saksøkerens 
varemerke er.
97
 Videre legges det vekt på saksøkerens motiver bak bruken av merket, bevis 
for at forveksling har funnet sted, omsetningskretsens merkebevissthet og sannsynligheten 
for at varemerkene senere vil bli brukt også for andre typer varer.
98
  
 
Flerfaktortesten blir også anvendt i internettspesifikke varemerkesaker.
99
 Det er imidlertid 
blitt anført at testen bør omformes noe når varemerker brukes på internett.
100
 I Brookfield 
Communications Inc v West Coast Entertainment Corp − som ble behandlet av The United 
States Court of Appeals − uttalte dommer O’Scannlain: “We must be acutely aware of 
excessive rigidity when applying the law in the internet context: emerging technologies 
require a flexible approach”.101 O’Scannlain forklarte årsaken til den noe annerledes 
tilnærmingen til internettspesifikke varemerkesaker slik:  
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“In the Internet context, in particular, entering a web site takes little effort -- usually 
one click from a linked site or a search engine's list; thus, Web surfers are more 
likely to be confused as to the ownership of a web site than traditional patrons of a 
brick-and-mortar store would be of a store's ownership.”102 
 
I USA hevdes det at tre faktorer har utkrystallisert seg som spesielt sentrale hva angår 
varemerkebruk på internett: kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av partenes 
samtidige bruk av internett som en markedsføringskanal.
103
 Dermed kan det se ut til at man 
i USA er åpen for at de ulike faktorenes vekt kan bli noe annerledes ved internettspesifikk 
varemerkebruk enn ved tradisjonell bruk av varemerker. Spørsmålet blir deretter hvordan 
situasjonen er innen EU og i Norge.  
 
Forarbeidene til den nye varemerkeloven viser til at Varemerkeutredningen II kommenterte 
varemerkebruk på internett under arbeidet med en revisjon av den varemerkerettslige 
lovgivningen i Norden.
104
 Utredningens kommentarer retter seg imidlertid hovedsakelig 
mot det utredningen omtaler som det som ”først og fremst” er særegent ved bruk av 
varekjennetegn på internett, nemlig det faktum at ”man på Internett i større grad [enn ved 
tradisjonell varemerkebruk] henvender seg til hele verden …”.105 Det at internett retter seg 
mot hele verden er imidlertid ikke et fremtredende aspekt ved alle varemerkerettslige 
problemstillinger knyttet til internett. Videre er utredningen sentrert rundt domenenavn. 
Andre typer av internettspesifikk varemerkebruk – herunder betalt 
søkemotorannonsering − har til dels andre særtrekk enn det domenenavn har.   
 
I norsk juridisk teori anføres det at internettspesifikk bruk av varemerker ofte vil bli 
oppfattet som angivelse av kommersiell opprinnelse og at bruken da skal vurderes som 
”helt ordinær kjennetegnsbruk på varer og i tradisjonell reklame”.106 Forarbeidene til den 
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nye varemerkeloven viser til Rt. 2004 s. 1474, Volvoimport.
107
 I denne saken kom 
Høyesterett til at de generelle reglene i varemerkeloven får anvendelse på bruk av 
kjennetegn som domenenavn. Forarbeidene antar at rettssetningen fra dommen rekker 
videre enn til kun å omfatte domenenavn.
108
 En liknende oppfatning ser ut til å råde i 
rettslitteraturen i EU-land.
109
 Blant annet fremhever de engelske forfatterne Jeremy Phillips 
og Ilanah Simon at internett ikke er noe annet enn en vidstrakt og lett tilgjengelig 
markedsplass for produkter og ideer.
110
  
 
Som jeg vil drøfte nærmere i punkt 5.3.8, går EU-domstolen i forente saker  
C-236/08−C-238/08 forholdsvis langt i å anta at det vil kunne oppstå forvekslingsfare for 
omsetningskretsen ved betalt søkemotorannonsering. Det ser imidlertid ikke ut til at 
domstolen har ment å senke terskelen for når forvekslingsfare inntrer; uttalelsene gir i 
stedet inntrykk av en oppfatning om at terskelen for forvekslingsfare rent faktisk ofte vil 
nås ved internettspesifikk varemerkebruk. Det kan her trekkes en parallell til 
distinktivitetsvurderingen for utradisjonelle varemerker. For utradisjonelle 
varemerker − merker som eksempelvis består av lyd, lukt eller farger – har EU-domstolen 
ved flere anledninger uttalt at de samme rettslige normene gjelder som ved tradisjonelle 
merker, men at subsumsjonen kan bli ulik.
111
 Direktivets normer er – dersom ikke annet 
fremgår – generelle, og ikke knyttet til bestemte former for varemerker eller 
markedsføringskanaler. Min konklusjon blir derfor at de samme rettslige normene gjelder 
ved internettspesifikk varemerkebruk som ved tradisjonell bruk av varemerker innen EU og 
i Norge, men at subsumsjonen kan falle ulikt ut.  
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5 Forvekselbarhetsvurderingen ved betalt søkemotorannonsering 
5.1 Hvem det må foreligge forvekslingsfare for 
I henhold til EUs varemerkedirektiv artikkel 5 (1) b) må det foreligge risiko for at 
”allmennheten” forveksler tegnene. Ordlyden i den norske 
varemerkeloven § 4 første ledd b) gir ikke anvisning på hvem det må være forvekslingsfare 
for. Lovens forarbeider nevner imidlertid at paragrafen gjennomfører varemerkedirektivet 
artikkel 5.
112
  
 
Med risiko for at ”allmennheten” forveksler tegnene, menes det utsnittet av allmennheten 
som utgjør ”omsetningskretsen” for de varer eller tjenester som konflikten gjelder.113  
 
Ordet ”omsetning” assosieres med kjøp og salg av varer og tjenester. Juridisk teori anfører 
at omsetningskretsen består av både den gruppen som forhandler produktet og kretsen av 
produktets sluttbrukere.
114
 En vare eller tjenestes omsetningskrets kan derfor hevdes å være 
alle som varene eller tjenestene skal tilfredsstille.  
 
Ved betalt søkemotorannonsering må både omsetningskretsen for de varene eller tjenestene 
som varemerkeinnehavernes varer eller tjenester har vern for og annonsørenes 
omsetningskrets fastlegges. Fordi forskjellige varemerkeinnehaveres og annonsørers varer 
og tjenester vil spenne over et vidt spekter ved ulike tilfeller av betalt 
søkemotorannonsering, kan det vanskelig sies noe generelt om deres omsetningskretser 
annet enn at kretsene vil utgjøres av dem som kan være interessert i å kjøpe eller bruke de 
aktuelle varene eller tjenestene.   
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EU-domstolen har gitt uttrykk for at det ikke er likegyldig hvorvidt varemerkebruk retter 
seg mot forbrukere eller profesjonelle.
115
 I sak C-2/00 – Hölterhoff − ble det lagt vekt på at 
varemerkebruken var rettet mot næringsdrivende, mens domstolen i sak  
C-206/01 – Arsenal − vektla at det dreide seg om varemerkebruk rettet mot forbrukere.116 
Hvert enkelt mellomledd mellom produsent og den endelige avtager utgjør en 
omsetningskrets.
117
 Ved betalt søkemotorannonsering vil annonser for ulike varer eller 
tjenester ofte ha både forbrukere og forhandlere som omsetningskretser. Annonser for sko 
produsert av Adidas kan brukes som eksempel. Mens annonser for Adidas-sko som er rettet 
mot forhandlere typisk vil bli trykket i et tidsskrift for nettopp forhandlere i tradisjonell 
markedsføring, vil både forhandlere og endelige avtagere kunne se annonsene dersom de 
genereres av søk på uttrykket ”Adidas-sko” i en søkemotor. Ved betalt søkeannonsering vil 
man dermed ofte ha å gjøre med flere omsetningskretser enn ved bruk av varemerker i 
markedsføring som ikke skjer på internett. Fordi det er tilstrekkelig for å konstatere 
forvekslingsfare at forvekslingsrisiko foreligger blant en av omsetningskretsene, øker 
dermed risikoen for at forvekselbarhetsvilkåret oppfylles.
118
  
 
Varemerkevernet ville bli utilstrekkelig dersom det ikke rakk lenger enn til å hindre at 
flertallet i omsetningskretsen kunne forveksle kjennetegnene.
119
 Derfor har det i norsk rett 
bare vært stilt krav om at det oppstår forvekslingsfare for en ”ikke ubetydelig del” av 
omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder.
120
 Det kan ikke oppstilles en fast 
grense for hvor stor del av omsetningskretsen det må foreligge forvekslingsfare for, før 
forveksling kan konstateres.
121
 Også EU-domstolen nevner betegnelsen ”omsætningskreds” 
                                                 
115
 Sak C-206/01 Arsenal mot Reed premiss 55, sak C-2/00 Hölterhoff mot Freiesleben premiss 16. 
116
 Sak C-206/01 Arsenal mot Reed premiss 55, sak C-2/00 Hölterhoff mot Freiesleben premiss 16. 
117
 Lassen (2003) s. 280. 
118
 l.c. 
119
 ibid. s. 281. 
120
 Ot.prp.nr 98 (2008−2009) s. 42, Rt. 1998 s. 1988 på s. 1991, Rt. 1995 s. 1908 på s. 1916. 
121
 RG 1997 s. 258, Lassen (2003) s. 282. 
  29 
i en rekke dommer.
122
 Når det nærmere bestemt gjelder hvilken andel av omsetningskretsen 
det må foreligge forvekslingsfare for, lar EU-domstolen det være avgjørende hvordan 
”gennemsnitsforbrugeren” av den aktuelle type produkter eller tjenester oppfatter 
varemerkene.
123
 Det er imidlertid antatt at det ikke er noen reell uoverensstemmelse 
mellom EU-domstolens formulering og den norske uttrykksmåten.
124
 Både innen EU og i 
Norge er det lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være ”alminnelig 
opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet”.125 
 
5.2 På hvilket tidspunkt forvekslingsfare må foreligge 
Man kan se for seg et tilfelle der en internettbruker søker på ordet ”Adidas-sko”, men blir 
vist en Nike-annonse fordi Nike har kjøpt ”Adidas-sko” som nøkkelord. Flere mulige 
avgjørende tidspunkter for forvekslingsfare kan tenkes. Vil det avgjørende tidspunktet være 
det øyeblikket brukeren fatter beslutningen om å kjøpe varer? Vil det springende 
tidspunktet – for de tilfellene der beslutning og gjennomføring av kjøp ikke er 
sammenfallende – være i det kjøpet gjennomføres, altså idet bindende avtale inngås? Eller 
vil det være tilstrekkelig til å oppfylle forvekselbarhetsvilkåret dersom det foreligger 
forvekslingsfare på et hvilket som helst tidspunkt? 
 
Hvilket tidspunkt som legges til grunn som avgjørende, vil gi seg utslag på følgende mer 
konkrete spørsmål: Vil forvekselbarhetsvilkåret være oppfylt hvis det foreligger 
forvekslingsfare når annonsene blir vist, men faren blir avverget når internettbrukerne 
klikker seg videre til internettsidene? 
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Når det gjelder hvilket stadium forvekslingsfare må foreligge på, har det blitt utviklet en 
doktrine i USA som kunne tenkes å være relevant å hente inspirasjon fra for europeiske 
domstoler. I punkt 5.2.1 gjør jeg rede for denne doktrinen. 
 
5.2.1 Initial Interest Confusion Doctrine 
I 1975 anvendte amerikanske domstoler for første gang det som senere skulle få navnet 
”Initial Interest Confusion Doctrine”.126 Læren oppstod som en reaksjon på et økt fokus på 
tilfeller der det foreligger forvekslingsfare på et tidspunkt, men hvor faren avverges før 
transaksjonen fullføres.
127
 Doktrinen har nå hjemmel i 
The Lanham Act 15 U.S.C. Chapter 12 § 1125 (d)(1)b)(i)(V). Initial Interest Confusion 
Doctrine har blitt videreutviklet til å få anvendelse også på varemerkekonflikter i 
forbindelse med betalt søkemotorannonsering.
128
  
 
Saken Brookfield Communications Incorporated v West Coast Entertainment Corporation 
gjaldt bruk av metatags, men er relevant også for betalt søkemotorannonsering. Her 
uttalte The United States Court of Appeals at bruk av tredjemanns varemerker i metatags 
kunne sammenliknes med et reklameskilt som leder bilførere bort fra en motorvei. Førerne 
finner ikke den butikken de opprinnelig var på vei til og ender i stedet opp hos en 
konkurrent som selger tilsvarende produkter. For å unnslippe anstrengelsene ved å kjøre 
tilbake til motorveien, velger bilførerne å kjøpe produktene hos konkurrenten.129 
 
Det er ikke forvekslingsfarens varighet, men derimot misbruket av varemerkeinnehaverens 
omdømme som sådan som begrunner doktrinen.
130
 Skade på varemerkets omdømme fører 
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til at man senker terskelen for forvekselbarhetsvilkåret og konstruerer en teori om ”tidlig 
forvekslingsfare”. Enkelte domstoler har avvist læren, og doktrinen kritiseres for å erstatte 
den tradisjonelle forvekselbarhetsbedømmelsen med en lavere standard.
131
 Videre blir 
motorvei-metaforen beskyldt for ikke å være dekkende; bestrebelsene ved å navigere bort 
fra en internettside er mindre enn anstrengelsene ved å kjøre tilbake til en motorvei.
132
 
Initial Interest Confusion Doctrine har imidlertid også blitt akseptert av en del amerikanske 
domstoler.
133
 Spørsmålet man så må stille, er om en liknende doktrine har utviklet seg 
innen EU eller i Norge. 
 
5.2.2 Rettssituasjonen innen EU og i Norge 
Mens USA anvender en rekke forskjellige betegnelser for tilfeller av forveksling, som 
initial interest confusion, point-of-sale confusion, post-sale confusion og reverse confusion, 
er slike benevnelser ikke vanlige innen EU eller i Norge. Like fullt må grensen for hvilket 
tidspunkt som er avgjørende i forhold til forveksling trekkes også i disse landene.  
 
I forslag til avgjørelse i forente saker C-236/08−C-238/08 anførte generaladvokat Maduro 
følgende: ”Risikoen for forveksling ligger i annoncen og i de annoncerede websteder …”134 
I sakens dom av 23. mars 2010 uttaler imidlertid EU-domstolen at det avgjørende er om det 
oppstår forvekslingsfare for internettbrukerne ”på grundlag af det salgsfremmende link og 
den dertil knyttede kommercielle meddelelse”.135 Domstolens uttalelse kan isolert sett tyde 
på at det er tilstrekkelig for å oppfylle forvekselbarhetsvilkåret at forvekslingsfare oppstår 
som følge av omsetningskretsens inntrykk av annonsene. I lys av at EU-domstolen ikke 
foretar noen analyse av hvilket tidspunkt som er relevant, kan man likevel spørre seg om 
man har ment å fastlegge det avgjørende tidspunktet en gang for alle eller om det nevnte 
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tidspunktet er ment som et utgangspunkt som kan fravikes hvis omstendighetene taler for 
det. Heller ikke i sak C-278/08 foretar EU-domstolen en drøftelse av spørsmålet om det 
avgjørende tidspunktet.
136
 Rettslitteraturen ser ikke ut til å behandle temaet. Det er altså 
ikke gitt at man har fått en endelig avklaring, og jeg vil derfor se nærmere på denne 
rettslige problemstillingen. 
 
Det følger av alminnelig rettskildelære at man bør begynne med å undersøke hvordan de 
aktuelle bestemmelsenes ordlyd kan tolkes ut fra en naturlig språklig forståelse. I henhold 
til varemerkedirektivet artikkel 5 (1) b) og varemerkeloven § 4 første ledd b) kan ingen 
”bruke” annens varekjennetegn så fremt det ”er” risiko for forveksling. Ordlyden sier altså 
ikke noe uttrykkelig om hvilket tidspunkt forevekslingsfaren må foreligge på. Dersom man 
holder sammen ordet ”bruke” med kravet om at det ”er” forvekslingsfare, kan det likevel 
hevdes at ordlyden regulerer forholdet. En slik sammenholdelse kan nemlig tyde på at man 
ikke på noe tidspunkt kan ”bruke” et varemerke dersom det ”er” risiko for forveksling. 
Hvis man forutsetter at det foreligger ”bruk” av varemerker såpass tidlig som på stadiet der 
annonser vises, og dersom det ”er” forvekslingsfare på dette tidspunktet, kan 
forvekselbarhetsvilkåret være oppfylt ut fra en streng tolkning av ordlyden. Ut fra dette 
tolkningsalternativet får det ikke betydning om forvekslingsfaren avverges før beslutningen 
om kjøp tas eller kjøpet av varen eller tjenesten gjennomføres; det vil være tilstrekkelig at 
det foreligger forvekslingsfare på et hvilket som helst tidspunkt. En slik tolkning av 
ordlyden i direktivet og loven vil føre til at man innen EU og i Norge vil ligge nært opp til 
det som blir resultatet der Initial Interest Confusion Doctrine anvendes.  
 
I og med at ordlyden ikke entydig gir anvisning på hvilket tidspunkt som er avgjørende, 
blir det naturlig å utføre en formålsfortolkning. Dette gjelder også fordi man ikke har en 
lovtekst å forholde seg til for tilfeller som faller inn under varemerkedirektivet 
artikkel 5 (1) a) og varemerkeloven § 4 første ledd a) når eventuell skade på varemerkets 
opprinnelsesfunksjon skal vurderes. EU-domstolen har i en rekke saker uttalt at 
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varemerkers hovedformål er å fungere som en opprinnelsesgaranti; forbrukere skal kunne 
være sikre på at varene eller tjenestene er undergitt kontroll av en varemerkeinnehaver som 
har avgitt en garanti.
137
 Når eventuell forvekslingsfare blir avverget før beslutningen om 
kjøp tas eller kjøpet gjennomføres, vil man vanskelig kunne si at varemerkets funksjon som 
opprinnelsesgaranti trues.
138
 På det tidspunktet forbrukerne fatter beslutningen eller 
gjennomfører kjøpet har de jo en korrekt oppfatning av at varene eller tjenestene er 
undergitt den type kontroll av varemerkeinnehaveren som varemerkeretten er ment å skulle 
sikre. Et tolkningsalternativ der det er tilstrekkelig at forvekslingsfare foreligger på et 
hvilket som helst tidspunkt begrunnes med at irreversibel skade skjer når varemerkets 
omdømme blir skadet.
139
 Begrunnelsen for en slik beskyttelse vil altså ikke være knyttet til 
opprinnelsesfunksjonen, men til varemerkers omdømme. Denne tolkningsvarianten av 
ordlyden har dermed ikke dekning i hovedformålet bak varemerkeretten.  
 
Som nevnt i punkt 3, har EU-domstolen fastslått at flere andre funksjoner enn 
opprinnelsesgarantifunksjonen er beskyttet under varemerkedirektivet artikkel 5 (1) a).
140
 
Domstolen kan imidlertid ikke sees å ha nevnt skade på varemerkers omdømme som sådan 
som en av de beskyttede funksjonene under denne bestemmelsen. Det kan likevel ikke 
utelukkes at slik skade kan ha tilknytning til beskyttede funksjoner som kommunikasjons-, 
investerings- eller reklamefunksjoner. Det samme antas å gjelde for tilfeller som faller inn 
under varemerkeloven § 4 første ledd a).  
 
Man kan i alle tilfelle stille spørsmål ved om det er nødvendig å følge USAs eksempel med 
å blande inn forvekslingselementet når man i realiteten konstaterer krenkelse ut fra andre 
funksjoner enn opprinnelsesfunksjonen. EU-domstolen ser ikke ut til å gå veien om 
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forvekslingsfare når den baserer en varemerkekrenkelse på inngrep i eksempelvis 
reklamefunksjonen; i stedet sier domstolen klart at det er slike andre funksjoner man legger 
vekt på. Hvorvidt man anvender den amerikanske doktrinen eller konstaterer krenkelse ut 
fra de øvrige vilkårene på selvstendig grunnlag, kan ikke sees å påvirke resultatet av en sak 
etter varemerkedirektivet artikkel 5 (1) a) og varemerkeloven første ledd a).    
 
Spørsmålet blir deretter hvilke varemerkefunksjoner som er vernet under 
varemerkedirektivet artikkel 5 (1) b) og varemerkeloven § 4 første ledd b). Om tilfeller der 
varemerkedirektivet artikkel 5 (1) b) kommer til anvendelse, sies det i tiende betraktning i 
fortalen til varemerkedirektivet at ”[g]runnforutsetningen for vern er faren for forveksling 
… .” Direktivets tiende betraktning taler altså for at bare varemerkers opprinnelsesfunksjon 
er vernet etter bokstav b). Dette kommer enda klarere frem i ellevte betraktning i fortalen 
til den danske versjonen av det nye varemerkedirektivet. Her uttales følgende: ”Det bør 
være en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling … .” (Min 
uth.) I forslag til avgjørelse i forente saker C-236/08–C-238/08 ga generaladvokat Maduro 
uttrykk for at ingen andre funksjoner enn opprinnelsesfunksjonen er beskyttet etter bokstav 
b). Etter å først ha nevnt at andre funksjoner enn opprinnelsesfunksjonen kan være relevant 
etter bokstav a), uttalte han: ”Sådanne andre funktioner optræder dog ikke i sager 
vedrørende artikel 5, stk. 1, litra b) … .”141 Da EU-domstolen avsa dom i saken, viste retten 
til sak C-292/00 – Davidoff − og sak C-487/07 − L’oréal − og uttalte at beskyttelsen i 
bokstav a) er 
 
”videre end beskyttelsen i medfør af de samme artiklers stk. 1, litra b), hvis 
anvendelse forudsætter tilstedeværelsen af en risiko for forveksling”.142 
 
Også i sak C-278/08 uttaler EU-domstolen uttrykkelig at varemerkeinnehavere ”alene” kan  
”modsætte sig brugen af det pågældende tegn, såfremt der foreligger risiko for 
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forveksling”.143 Det må derfor legges til grunn at bare varemerkets hovedfunksjon − nemlig 
funksjonen som opprinnelsesgaranti − er vernet for tilfeller som faller inn under 
varemerkedirektivet artikkel 5 (1) b). Det samme vil gjelde for 
varemerkeloven § 4 første ledd b).  
 
Overfor ble det lagt til grunn at en slutning der det er tilstrekkelig at det foreligger 
forvekslingsfare på et hvilket som helst tidspunkt har dekning i andre funksjoner enn 
varemerkers opprinnelsesfunksjon. Fordi det i denne avhandlingen legges til grunn at bare 
varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti er vernet under varemerkedirektivet 
artikkel 5 (1) b) og varemerkeloven § 4 første ledd b), kan det konkluderes med at det ikke 
er tilstrekkelig at forvekslingsfare foreligger på et hvilket som helst tidspunkt for tilfeller 
som faller inn under disse bestemmelsene.  
 
Et mulig avgjørende tidspunkt for forveksling vil være beslutningstidspunktet, altså 
øyeblikket der internettbrukerne bestemmer seg for å kjøpe varer eller tjenester fra 
annonsøren. Et annet potensielt relevant tidspunkt vil være tidspunktet for gjennomføringen 
av kjøpet, altså tidspunktet der det inngås en bindende avtale. Problemstillingen vedrørende 
hvilket av disse to tidspunktene som er avgjørende kommer på spissen der det går noe tid 
fra beslutningen tas til kjøpet gjennomføres og der forvekslingsfaren avverges i dette 
tidsrommet.  
 
Det mest synlige utslaget av forvekslingsfaren kan påstås å være ved gjennomføringen av 
kjøpet; før dette tidspunktet vil man kunne hevde at en eventuell forvekslingsfare kan 
avverges uten at opprinnelsesfunksjonen er blitt påført skade. En uttalelse fra EU-
domstolen i sak C-361/04 − Ruiz-Picasso and Others − taler imidlertid for at 
beslutningstidspunktet vil være avgjørende. Retten uttalte seg om “det afgørende tidspunkt, 
hvor valget mellem disse varer og disse varemærker træffes”.144 På denne bakgrunnen ser 
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det ut til at forvekselbarhetsvilkåret i utgangspunktet vil oppfylles dersom det foreligger 
forvekslingsfare på beslutningstidspunktet.  
 
Jeg har overfor antydet at beslutningstidspunktet blir avgjørende og vender nå tilbake til 
dette punktets innledende spørsmål: Vil forvekselbarhetsvilkåret være oppfylt hvis det 
foreligger forvekslingsfare når annonsene vises, men faren avverges når internettbrukerne 
klikker seg videre til internettsidene? Hvis omsetningskretsen stort sett hadde truffet sin 
beslutning basert på annonsene alene, ville det være avgjørende hvorvidt det forelå 
forvekslingsfare på stadiet for visning av annonsene. Fordi annonser som kjent bare består 
av en kort melding og en lenke til en internettside, og fordi internettbrukerne ofte 
presenteres for en rekke annonser samtidig, antar jeg at omsetningskretsen hovedsakelig 
treffer beslutninger etter å ha klikket seg videre til internettsidene. Mye taler derfor for at 
forvekselbarhetsvilkåret ikke vil være oppfylt dersom det oppstår forvekslingsfare når 
annonsene vises, så fremt faren avverges når internettbrukerne ankommer internettsidene.  
 
På bakgrunn av mine drøftelser vedrørende hvilket tidspunkt som er avgjørende for 
forvekslingsfare, mener jeg at det kan være grunnlag for å hevde at forvekslingsvilkåret 
ikke er oppfylt hvis forvekslingsfare oppstår ved synet av annonsene, så fremt faren 
avverges når internettbrukerne klikker seg frem til annonsørenes internettsider. Spørsmålet 
om hvilket tidspunkt som er avgjørende for at forvekselbarhetsvilkåret skal være oppfylt, 
må likevel anses som åpent. Dette skyldes hovedsakelig EU-domstolens uttalelse i forente 
saker C-236/08–C-238/08, der det som nevnt omtales som avgjørende hvorvidt annonsene i 
seg selv skaper forvekslingsfare.  
 
5.3 Utvalgte momenter i forvekselbarhetsvurderingen 
5.3.1 Innledende kommentarer 
I punkt 4.6−5.2 ble forvekselbarhetsvilkårets rettslige innhold behandlet. I dette punktet vil 
jeg drøfte særtrekk ved det faktumet vilkåret anvendes på ved betalt 
søkemotorannonsering.  
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Kjennetegns- og vareslagslikheten er de viktigste momentene i 
forvekselbarhetsvurderingen.
145
 Mellom disse foreligger det en indre sammenheng; en høy 
grad av kjennetegnslikhet kan veie opp for en lav grad av vareslagslikhet og omvendt.
146
 
Denne læren kalles produktregelen, og regelen blir nevnt i tiende betraktning i 
varemerkedirektivets fortale.
147
 Læren har fått tilslutning fra EU-domstolen.
148
 Lassen og 
Stenvik skriver følgende om vurderingstemaet: 
 
 ”Det spørsmålet vi søker svar på, er alltid om kjennetegnet M er egnet til å 
forveksles med kjennetegnet M’, når M brukes for eller søkes registrert for varen V, 
og M’ brukes eller søkes registrert for varen V’.”149  
 
I tillegg til vare- og kjennetegnslikheten vil også andre momenter spille inn på 
forvekselbarhetsvurderingen.  
 
Dersom forvekslinger kan dokumenteres, vil dette kunne være en indikasjon på at merkene 
egner seg til å forveksles med hverandre.
150
 Som hovedregel kreves det imidlertid ikke 
bevis på at forvekslinger har forekommet for at forvekselbarhetsvilkåret skal oppfylles.
151
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I forente saker C-236/08−C-238/08 uttalte EU-domstolen seg om hva som skal til for at 
forvekslingsfare kan konstateres:  
 
”Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, 
såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er 
almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, 
om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra 
varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er forbundet med denne, eller 
tværtimod hidrører fra en tredjemand.”152 
 
Videre stilte domstolen opp to retningslinjer for når det vil foreligge forvekslingsfare og 
dermed skade på varemerkets opprinnelsesfunksjon: 
”Såfremt tredjemands annonce antyder tilstedeværelsen af en økonomisk forbindelse 
mellem denne tredjemand og varemærkeindehaveren, må det konkluderes, at der 
foreligger et indgreb af funktionen som oprindelsesangivelse. 
Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i 
relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er 
almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende 
link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en 
tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han tværtimod er 
økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at 
der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket.”153 
EU-domstolen overlater til nasjonale domstoler å avgjøre hvorvidt de faktiske 
omstendighetene i hver enkelt sak resulterer i at varemerkets opprinnelsesfunksjon skades. 
I det følgende vil jeg gjennomgå ulike momenter som kan spille inn på den konkrete 
vurderingen som må foretas.  
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5.3.2 Kjennetegnslikhet 
Ved vurderingen av kjennetegnslikhet må det blant annet legges vekt på graden av visuell, 
fonetisk og begrepsmessig likhet mellom varemerkene.
154
  
 
En effektiv måte å tiltrekke seg en bestemt konkurrents kunder på i den fysiske verden er å 
få tak i kundene når de er på vei til konkurrentens butikk. På samme måte kan det på 
internett være ønskelig å tiltrekke seg varemerkeinnehaverens potensielle kunder idet de er 
i ferd med å finne innehaverens internettside. Dette kan gjøres ved å velge nøkkelord som 
er identiske med eller likner konkurrentens varemerke. Det ligger derfor i den betalte 
søkemotorannonseringens natur at nøkkelordene ofte vil være valgt nettopp på grunn av 
likhet med konkurrentenes varemerker. Ved denne typen markedsføring vil altså 
kjennetegnslikheten ofte være sterk.  
 
Når internettbrukere skal gjennomføre et søk, må de skrive inn ord i søkefeltet. Derfor vil 
en høy grad av visuell kjennetegnslikhet trolig være hyppig forekommende innen betalt 
søkemotorannonsering. For å tiltrekke seg flest mulig av konkurrentens kunder, vil 
eksempelvis en veskeprodusent kunne velge ordet ”Gucci” og dermed sørge for visuell 
identitet. Guccis konkurrenter kan imidlertid også velge et ord som ligger nært opp til 
”Gucci” for å tiltrekke seg kunder som staver ”Gucci” feil i søkemotorens søkefelt. Et 
eksempel kan være valget av ordet ”Gucchi” eller ”Guci”.  
 
Høy grad av visuell likhet vil ofte også medføre en betydelig fonetisk likhet. For eksempel 
vil de fleste antagelig uttale ”Gucci”, ”Guci” og ”Gucchi” forholdsvis likt. Av visuell-, 
fonetisk-, og begrepsmessig likhet regnes som hovedregel visuell og fonetisk likhet for å 
veie tyngst.
155
  
 
                                                 
154
 Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009) s. 152, Wallberg (2004) s. 30, 
Hildebrandt (2008) s. 114. 
155
 Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven (2009) s. 152−153, Lassen (2003) 
s. 352. 
  40 
I sak C-342/97 – Lloyd − uttalte EU-domstolen at det må ”tages hensyn til, at 
gennemsnitsforbrugerens opmærksomhetsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af 
varer eller tjenesteydelser der er tale om”.156 Dersom merkebevisstheten er høy, kan man 
tillate større likhet mellom tegnene før forvekselbarhetsvilkåret er oppfylt.
157
 Generelt må 
det påregnes større merkebevissthet ved kjøp av nisjeprodukter og dyre produkter enn ved 
kjøp av billige massevarer.
158
 Eksempelvis påpekte Høyesterett i Rt. 2002 s. 391 − God 
Morgon − at det i EU-organenes praksis er lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer 
gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå.
159
  
 
På bakgrunn av den betalte søkemotorannonseringens høye grad av kjennetegnslikhet, vil 
det i henhold til produktregelen i utgangspunktet være tilstrekkelig med en lavere grad av 
vareslagslikhet for at forvekselbarhetsvilkåret skal være oppfylt. 
 
5.3.3 Vareslagslikhet 
For at krenkelse skal kunne fastslås, krever varemerkeloven og varemerkedirektivet at 
tegnene som brukes er av samme eller lignende slag som de varene eller tjenestene som 
varemerket skal beskytte. 
 
 I henhold til fast rettspraksis skal det i vurderingen tas særlig hensyn til eventuelt 
fellesskap ved produksjonsmåten for varene eller tjenestene, deres omsetningsmåte samt 
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varene eller tjenestenes formål.
160
 Det avgjørende er ikke i hvilken grad det er fellesskap i 
virkeligheten, men hva omsetningskretsen antas å kunne tro.
161
  
 
Mye av det attraktive ved betalt søkemotorannonsering ligger nettopp i å kunne tiltrekke 
seg kunder som ellers ville kjøpt tilsvarende varer eller tjenester hos konkurrenter. 
Annonsører vet jo da at disse internettbrukerne er interessert i den typen varer eller 
tjenester som annonsørene tilbyr. Riktig nok må det til en viss grad påregnes at annonsører 
kan ønske å bruke varemerker som er beskyttet for en annen type varer eller tjenester, men 
som retter seg mot samme kundesegment. Eksempelvis kan en tilbyder av luksuriøse 
hotellopphold ønske å anvende et varemerke som er beskyttet for diamantringer som 
nøkkelord. Derimot vil det være lite praktisk at en produsent av fiskesnører benytter et 
nøkkelord som samsvarer med et varemerke som er beskyttet for diamantringer. Ved betalt 
søkemotorannonsering vil man derfor i betydelig grad ha å gjøre med varer eller tjenester 
av samme eller liknende art som varemerkeinnehaverens varer eller tjenester. Når varene er 
av samme eller liknende art, må man regne med at omsetningskretsen vil kunne gå ut fra at 
det foreligger fellesskap i produksjonsmåten.  
 
Det at både annonsører og varemerkeinnehavere bruker internett som en reklamekanal, 
tilsier ikke i seg selv at det også er fellesskap i omsetning. Som vist overfor, vil man ved 
betalt søkemotorannonsering imidlertid ofte ha å gjøre med varer eller tjenester av samme 
eller liknende art som varemerkeinnehaverens varer eller tjenester. Dette medfører at 
varene eller tjenestene typisk vil omsettes i de samme butikkene og med de samme 
målgruppene. Dermed er det grunn til å tro at omsetningskretsen i mange tilfeller vil anta at 
det er fellesskap i omsetningsmåten. 
 
Fellesskap i bruk eller formål er blitt hevdet å være det viktigste momentet i vurderingen av 
hvorvidt det foreligger vareslagslikhet.
162
 Også her kan det ved betalt 
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søkemotorannonsering konstateres at det ofte vil foreligge fellesskap. Et praktisk tilfelle er 
at annonsører tilbyr billigere og kanskje mindre kvalitative varer enn varemerkeinnehavere. 
Et spørsmål blir hvilken betydning denne forskjellen får for vareslagslikheten. Om dette 
skriver Lassen og Stenvik:  
 
”Er det tale om varer som har samme eller praktisk talt samme øyemed, eller som 
kan fylle samme funksjon … vil det ofte måtte antas å foreligge vareslagslikhet selv 
om den ene varen f.eks. er langt dyrere enn den andre eller er laget av et helt annet 
materiale.”163  
 
For å oppsummere, medfører altså den betalte søkemotorannonseringens natur at man ofte 
vil ha å gjøre med tilfeller der det foreligger høy grad av fellesskap både i produksjon, 
omsetning og bruk eller formål. I henhold til produktregelen, kan da også en forholdsvis 
lav grad av kjennetegnslikhet føre til at forvekslingsfare foreligger.   
 
5.3.4 Illojale motiver 
En rettslig problemstilling er hvorvidt det i forvekselbarhetsvurderingen kan legges vekt på 
illojale motiver bak varemerkebruk. Med illojale motiver menes i denne avhandlingen 
tilfeller der annonsører ønsker å skape opprinnelsesforveksling og/eller å snylte på andres 
varemerker. Før jeg drøfter hvorvidt man kan legge vekt på illojale motiver, bør det 
imidlertid avgjøres hvorvidt det faktisk antas å foreligge illojale hensikter ved betalt 
søkemotorannonsering.   
 
På den ene siden kan man hevde at betalt søkemotorannonsering utgjør lovlig 
sammenliknende reklame og at varemerkebruken refererer til varemerkeinnehaverens, ikke 
til annonsørens, varer.
164
 I tillegg vil man, som nevnt i punkt 4.5.2, kunne anføre at betalt 
søkemotorannonsering resulterer i at forbrukere får mer og nyttig informasjon om sine 
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valgmuligheter.
165
 Igjen vil ytringsfrihetsmomentet som ble nevnt i punkt 4.5.2 være 
relevant. 
 
På den andre siden er det fullt mulig for annonsører å bygge opp sine egne varemerker fra 
bunnen av og bruke disse som nøkkelord. Her kan det trekkes en parallell til EU-
domstolens praksis knyttet til nødvendighetskriteriet ved parallellimport. 
Varemerkedirektivet artikkel 7 og varemerkeloven § 6 inneholder et 
konsumpsjonsprinsipp; parallellimportører trenger ikke å innhente samtykke fra 
varemerkeinnehavere for å bruke varemerker for varer som er brakt i omsetning innenfor 
EØS-området. Parallellimportører importerer derfor lovlig fremstilte varer uten avtale med 
produsenten eller den som sitter på rettighetene til produktene i det landet varene 
importeres til.
166
 EU-domstolen har imidlertid oppstilt et nødvendighetskriterium; for 
eksempel har domstolen bestemt at ompakking av varer må være nødvendig for å sikre 
varenes effektive adgang til markedet i den pågjeldende staten for at ompakking av varer 
skal tillates.
167
 I sak C-143/00 – Boehringer Ingelheim – uttalte domstolen at ompakking 
ikke kan anses som nødvendig ”hvis den kun foretages, fordi parallelimportøren søger at 
opnå en kommerciel fordel”.168 Dersom denne uttalelsen overføres til betalt 
søkemotorannonsering, må man kunne fastslå at annonsørers bruk av andres varemerker 
eller ord som ligger tett opp til andres varemerker som nøkkelord ikke kan anses som 
nødvendig. Fordi både lovgivning og domstoler anerkjenner at parallellimport er gitt vern 
under visse forutsetninger når konsumpsjon har inntrådt, kan man gå ut fra at spillerommet 
ved betalt søkemotorannonsering ikke kan være videre enn ved parallellimport.  
 
I utgangspunktet kan det antas at det i større grad foreligger illojale formål når annonsører 
velger nøkkelord som er identiske med varemerker for samme eller liknende type varer 
eller tjenester som varemerkene enn når de velger ord som bare har likhetstrekk med 
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varemerker. Det å ”bare” legge seg nært opptil varemerker for dermed å unngå å falle inn 
under varemerkedirektivet artikkel 5 (1) a) og varemerkeloven § 4 første ledd a), kan 
imidlertid tyde på at man i enda større grad forsøker å snylte på varemerkenes stilling og 
goodwill uten å rammes av lovgivningen. Der annonsører velger feilstavede varianter av 
konkurrenters varemerker som nøkkelord, kan de for eksempel vanskelig få gjennomslag 
for at det dreier seg om komparativ reklame. I disse tilfellene har man jo ikke 
sammenliknet sitt eget merke med varemerkeinnehaverens merke.  
 
Det vil nok føre for vidt å fastslå at det ligger illojale motiver bak samtlige situasjoner der 
det velges nøkkelord som er identiske med eller likner tredjemanns varemerker. Ut fra de 
overstående drøftelsene konkluderer jeg likevel med at illojale motiver antas å være til 
stede i en betydelig andel av tilfellene. Neste spørsmål blir da hvorvidt slike illojale 
hensikter kan − og eventuelt skal − tillegges vekt under forvekselbarhetsvurderingen.  
 
I USA regnes hensikten bak varemerkebruk som en betydningsfull faktor i vurderingen av 
forvekselbarhetsvilkåret.
169
 Verken varemerkedirektivet eller varemerkelovens ordlyd 
inneholder uttrykkelige holdepunkter for at illojale motiver kan spille inn på 
forvekselbarhetsvurderingen innen EU eller i Norge. På den andre siden finnes det heller 
ikke noe i lovtekstene som taler for at det ikke skulle kunne legges vekt på illojale motiver i 
den helhetsvurderingen som foretas. Heller ikke forarbeidene til den nye varemerkeloven 
uttaler seg uttrykkelig om betydningen av eventuelle illojale motiver.  
 
Enkelte uttalelser fra EU-domstolen i sak C-206/01 – Arsenal − kunne tyde på at hensikten 
bak varemerkebruken ikke er relevant i vurderingen. Blant annet ga retten uttrykk for at det 
ikke spilte noen rolle om bruken hadde hatt som formål å være et tegn på støtte og lojalitet 
så lenge bruken faktisk var egnet til å skade innehaverens berettigede interesser.
170
 Det er 
imidlertid ikke grunn til å anta at domstolen mente å uttale seg om tilfeller der det ligger 
illojale formål bak varemerkebruken.  
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Det er ikke et krav for å statuere varemerkekrenkelse at det foreligger forsett, ond tro eller 
andre subjektivt klanderverdige forhold.
171
 Utgangspunktet må derfor være at 
forvekselbarhetsavgjørelsen treffes på objektivt grunnlag.
172
  
 
Man kan likevel ikke ignorere at et av varemerkelovens formål er å hindre illojal 
konkurranse.
173
 Denne oppfatningen kan sies å ha gjort seg gjeldende i en årrekke; blant 
annet uttalte motivene til varemerkeloven av 1910 at  
 
”den, som benytter et merke, der frembyder lighed med et ældre beskyttet merke, i 
tvilstilfælde bør afholde sig fra dette, og hvis han alligevel søger at komme saa nær et ældre 
merke som mulig, bør denne bestræbelse ikke vises nogen særlig imødekommenhet …”.174  
 
Knoph anførte følgende i 1936:  
 
”Når hele situasjonen peker i retning av at det nye varemerket nettopp er valgt i 
h e n s i k t  å fremkalle forveksling, skal det særlig lite til før dommeren erklærer 
merkemisbruk for å foreligge.”175  
 
I UfR 2008.372 H − Louise Lego − fra Danmark la dansk høyesterett vekt på at Louise 
Legos bruk av ordet ”Lego” i metatags ikke hadde skjedd ”på en måde, som kan anses for 
illoyal …”.176 Jeg er enig med Lassen og Stenvik i deres oppsummering av rettstilstanden 
når de sier at  
 
”den som søker å trekke urimelige veksler på varemerkets goodwillverdi, eller som 
uten rimelig grunn bruker merket på en måte som er egnet til å skade merkets 
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funksjon som individualiseringsmiddel eller opprinnelsesgaranti, vil krenke 
varemerkeretten”.177  
 
Det må altså være akseptabelt – og nok også påkrevet – å la eventuelle funn av illojale 
hensikter få betydning i inngrepssaker. Illojale hensikter ved betalt søkemotorannonsering 
vil øke sannsynligheten for at forvekslingsfare konstateres. Det må imidlertid alltid 
foreligge en objektiv sannsynlighet for at omsetningskretsen kan komme til å forveksle 
merkene for at forvekselbarhetsvilkåret skal være oppfylt.
178
 Eventuelle illojale hensyn hos 
annonsører kan dermed ikke alene oppfylle forvekselbarhetsvilkåret.  
 
Avslutningsvis finner jeg grunn til å rette noen kritiske kommentarer til det faktum at 
illojale motiver knyttes til forvekselbarhetsvilkåret i rettslitteraturen. Antagelig lar man 
illojale motiver få betydning på forvekselbarhetsvurderingen ut fra en presumsjon om at 
annonsører som har illojale motiver også vil lykkes i å skape forveksling. At annonsører 
med slike baktanker faktisk når sitt mål, kan imidlertid ikke uten videre være klart. En 
eventuell forvekslingsfare oppstår i hodene til individene i omsetningskretsen, og den 
faktiske forvekslingsrisikoen knytter seg derfor utelukkende til disse objektene. Det at en 
annonsør har brukt ”Gucci” som nøkkelord i et forsøk på lovlig komparativ reklame mens 
en annen annonsør har brukt ”Gucci” som nøkkelord fordi han eller hun faktisk ønsker å 
skape forveksling og snylte på Guccis stilling og omdømme, kan ikke sees å få betydning 
for den faktiske risikoen for forveksling så fremt de to annonsørenes annonser og 
internettsider fremstår som identiske. Når illojale formål bidrar til at man konstaterer 
krenkelse i tilfeller der man er usikker på om varemerkebruken skaper forvekslingsfare, 
kan det se ut som at man ikke egentlig antar at de illojale motivene påvirker den reelle 
forvekslingsfaren; de uredelige formålene tillegges eventuelt vekt som en form for 
underforstått ”sanksjon” for at annonsører har hatt motiver som samfunnet ikke anser som 
akseptable. På bakgrunn av det overstående vil jeg hevde at denne sanksjonen kan gi seg 
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utslag på krenkelsesvurderingen generelt, men at det er vanskelig å se at illojale motiver 
kan knyttes direkte til forvekselbarhetsvilkåret.  
 
5.3.5 Betydningen av at et kjennetegn er særlig innarbeidet 
Dersom annonsører velger nøkkelord som få internettbrukere søker på, vil deres annonser 
sjelden bli vist. For at betalt søkemotorannonsering skal fungere effektivt for annonsører, 
må det altså velges nøkkelord som mange internettbrukere taster inn i søkemotorfeltet. Av 
denne grunn vil annonsører ofte velge nøkkelord som korresponderer med varemerker som 
er godt kjent blant allmennheten.  
 
Den eneste måten sterk innarbeidelse påvirker forvekselbarhetsvurderingen på er at 
innarbeidelsen kan styrke varemerkers særpreg og dermed utvide merkets 
beskyttelsesomfang.
179
 Man opererer med en regel om tidsprioritet; det er bare der det 
sterkt innarbeidede merket er eldst at det normale verneområdet opprettholdes.
180
 
 
Dersom et merke blir så godt innarbeidet at det er kjent av en betydelig del av den relevante 
omsetningskretsen, anses det som ”velkjent” og vil falle inn under det såkalte 
”kodakvernet” i varemerkedirektivet artikkel 5 (2) og varemerkeloven § 4 annet ledd.181 
Varemerkedirektivet artikkel 5 (2) og varemerkeloven § 4 annet ledd gir velkjente 
varemerker et videre vern enn det vernet som gis etter bestemmelsenes første ledd.
182
 
Bestemmelsen gjelder både der det dreier seg om samme, liknende eller andre typer varer 
enn dem som er beskyttet av varemerket.
183
 Forholdet rammes dersom bruken enten vil dra 
en utilbørlig fordel av, eller være til skade for, varemerkets særpreg eller anseelse.  
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Forvekslingsfare er ikke et vilkår for at varemerkedirektivet artikkel 5 (2) og 
varemerkeloven § 4 annet ledd skal være oppfylt; det kreves bare at omsetningskretsen 
danner seg en oppfatning om en viss sammenheng mellom varemerket og tegnet som 
brukes.
184
 EU-domstolen har uttalt at sammenhengskravet vil være oppfylt ved ”enhver 
form for tankemæssig forbindelse mellem nævnte varemærker. Således er det 
tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke.”185 Der man kan påberope 
bestemmelsenes annet ledd, ser vi altså at varemerkebruken faller utenfor 
forvekselbarhetsvurderingen. I sak C-252/07 – Intel – påpeker imidlertid EU-domstolen at 
blant annet graden av kjennetegns- og vareslagslikhet har betydning etter artikkel 5 (2).
186
 
Dermed kommer momenter som er sentrale i forvekselbarhetsvurderingen etter 
artikkel 5 (1) også inn i vurderingen etter artikkel 5 (2). Når det gjelder vurderingen etter  
artikkel 5 (2), kunne det i utgangspunktet synes som om EU-domstolen er inspirert av den 
amerikanske Initial Interest Confusion Doctrine. EU-domstolen har nemlig fastslått at 
fordelen som følger av en bruk skal anses som utilbørlig når en tredjemann forsøker å  
 
”lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets 
tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk 
kompensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at 
udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe 
og vedligeholde varemærkets image …”.187 
 
Domstolen nevner urimelig utnyttelse av varemerkets ”omdømme” − altså nettopp det den 
amerikanske Initial Interest Confusion Doctrine er basert på − som en av de interessene 
som vernes etter denne bestemmelsen. Nettopp det å legge seg ”i kjølvannet” av 
konkurrenter for å dra fordel av deres omdømme, kan forekomme ved betalt 
søkemotorannonsering. På bakgrunn av uttalelser i forente saker C-236/08–C-238/08, ser 
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det ut til at disse bestemmelsene er aktuelle i tilfeller der annonsører − gjennom valg av 
nøkkelord som er identiske med eller likner velkjente varemerker − tilbyr varer som 
etterlikner varemerkeinnehaverens produkter.
188
  
 
Til forskjell fra amerikansk rett, ser EU-domstolen imidlertid ikke ut til å la 
forvekslingselementet få avgjørende betydning i bedømmelsen etter artikkel 5 (2). I stedet 
sier man klart at krenkelse fastslås ut fra utilbørlig utnyttelse av eller skade på varemerkets 
særpreg eller anseelse på selvstendig grunnlag. Norsk rett ser ut til å ha fulgt EU-
domstolens tilnærmelsesmåte. I Rt. 2004 s. 1474 – Volvoimport − uttaler Høyesterett at 
”[v]aremerket « Volvo » er … så velkjent og har en slik anseelse at det innebærer en 
urimelig utnyttelse av varemerket om det blir brukt av en annen.”189  
 
Fordi nøkkelordene som velges bør være forholdsvis kjente blant omsetningskretsen for at 
betalt søkemotorannonsering skal fungere, ser det ut til at søkegenererte former for 
varemerkebruk på internett medfører at kodakvernet oftere vil kunne påberopes i slike 
tilfeller enn ved andre former for varemerkebruk. Dette vil gjelde både eksisterende former 
for internettspesifikk bruk av varemerker, som metatags, samt fremtidige former for 
søkegenerert varemerkebruk. 
 
 
5.3.6 Utformingen av annonser og internettsider 
5.3.6.1 Usynlig varemerkebruk kontra synlig varemerkebruk 
Som nevnt i punkt 4.3, hevder Google at annonser som ikke er målrettet mot USA og som 
ikke vises i Googles innholdsnettverk, men på andre Google-domener enn google.com, 
ikke tillates å inneholde tredjemanns beskyttede varemerker, med mindre 
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varemerkeinnehaverne har samtykket og annonsene overholder Googles retningslinjer.
190
 
Hos Yahoo! kan tredjemanns beskyttede varemerker vises på visse vilkår; blant annet 
tillates merket vist dersom det anvendes på en deskriptiv måte.
191
 Med mindre annet er 
nevnt, forholder jeg meg i denne avhandlingen som nevnt til tilfeller der varemerkene ikke 
vises i annonsene.  
 
Betydningen av at tegnene som er identiske med andres varemerker ikke vises i annonsene, 
knytter seg både til hvorvidt det i det hele tatt foreligger ”bruk” av varemerker og til 
forvekselbarhetsvilkåret. I forente saker C-236/08−C-238/08 kom EU-domstolen til at 
bruksvilkåret var oppfylt for annonsører.
192
   
 
Før jeg drøfter implikasjonene av at varemerkene ikke kommer til syne i annonsene, vil jeg 
knytte noen kommentarer til tilfeller der tredjemanns varemerker vises i annonsene. Fordi 
varemerkebruken i disse tilfellene ikke er usynlig, vil forvekselbarhetsvurderingen i slike 
tilfeller etter min oppfatning bli den samme som for tradisjonell bruk av varemerker i 
reklame. Hvis Versaces annonse har ordet ”Armani” i overskriften, øker sannsynligheten 
for at omsetningskretsen kan ta feil av varenes opprinnelse eller anta at det foreligger et 
kommersielt fellesskap mellom annonsøren og varemerkeinnehaveren. Synlig bruk av 
varemerker i annonsene kan derfor resultere i en høyere risiko for forvekslingsfare enn 
usynlig varemerkebruk.  
 
For tilfeller der tredjemanns varemerker ikke kommer til syne i annonsene, blir en rettslig 
problemstilling hvorvidt det er nøkkelordet, kjennetegnet som fremkommer i annonsen 
eller en kombinasjon av disse som skal sammenlignes med varemerkeinnehaverens 
varemerke ved forvekselbarhetsvurderingen. Dersom man legger til grunn at det 
utelukkende er kjennetegnet som fremkommer i annonsen som skal være gjenstand for 
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sammenlikning – og man samtidig forutsetter at nøkkelordet ikke vises i annonsene – vil 
man sjelden konstatere forvekslingsfare. Når eksempelvis ”Versace” sammenliknes med 
”Armani”, vil kjennetegnslikheten åpenbart være for liten til at det vil foreligge risiko for 
forveksling. En slik vurdering fanger imidlertid ikke opp den forvekslingsfaren som kan 
skapes ved betalt søkemotorannonsering. Fordi bruken av nøkkelordet genererer 
annonsene, må derfor nøkkelordet utgjøre et sentralt element i 
forvekselbarhetsvurderingen. EU-domstolen ser ut til å basere seg på en slik oppfatning, 
når den i forente saker C-236/08−C-238/08 uttaler seg om ”brug af et tegn … som 
søgeord”.193 Fordi utformingen av annonsene vil påvirke risikoen for forveksling, kommer 
imidlertid også kjennetegnet i annonsene inn som et relevant moment. Konklusjonen blir 
dermed at både nøkkelordet og kjennetegnet som vises i annonsen skal sammenliknes med 
varemerkeinnehaverens varemerke ved forvekselbarhetsvurderingen. På denne måten kan 
forvekselbarhetsvurderingen sies å bli mer kompleks ved betalt søkemotorannonsering enn 
ved en del tradisjonelle former for varemerkebruk.   
 
Fordi både kjennetegns- og vareslagslikheten ofte er sterk ved betalt 
søkemotorannonsering, foreligger det i utgangspunktet en forholdsvis høy sannsynlighet 
for at merkene er egnet til å forveksles. Nettopp det at varemerkebruken er usynlig vil 
imidlertid kunne spille inn på forvekselbarhetsvurderingen.  
 
Varemerkebrukens usynlige element kan tenkes å medføre økt forvekslingsfare ved at 
internettbrukere ikke ser eller forstår hva som skjer mellom søkestadiet og stadiet for 
visning av søketreff.  
 
I forente saker C-236/08−C-238/08 ser EU-domstolen ut til å anta at det har en viss 
betydning for forvekslingsfaren at nøkkelordet vises i søkefeltet.
194
 Dersom det at 
nøkkelordet vises kan øke forvekslingsfaren, vil dette trolig skyldes at nøkkelordets 
synlighet – i tilfeller der nøkkelordet er identisk med et varemerke − kan bidra til å 
                                                 
193
 Forente saker C-236/08−C-238/08 Google mot Louis Vuitton premiss 85. 
194
 l.c. 
  52 
forsterke internettbrukeres eventuelle tro på at samtlige søkeresultater de ser foran seg 
stammer fra eller har et kommersielt fellesskap med varemerkeinnehaveren.  
 
I den fysiske verden presenteres omsetningskretsen for varemerkebruk blant annet i form 
av annonser eller merker som er satt på varer. Avtagerne vil her kunne se tegnene som er 
identiske med eller likner det beskyttede varemerket og forveksle merkene på bakgrunn av 
dette inntrykket av likhet. Dersom Versace kjøper nøkkelordet ”Armani” ved betalt 
søkemotorannonsering, vil internettbrukere derimot ikke se nøkkelordet ”Armani” i 
Versaces annonse i de tilfellene jeg behandler i denne avhandlingen. Internettbrukerne kan 
ved betalt søkemotorannonsering i stedet bli vist annonser med til dels helt andre navn og 
vil dermed ofte ikke utsettes for synet av tegn som er identiske med eller temmelig like 
som beskyttede varemerker. Dette vil kunne hevdes å redusere muligheten for at det 
oppstår forvekslingsfare.  
 
I Reed v Reed, en av få britiske saker som angår metatags og bannere, hadde saksøkerne 
registrert ordet ”Reed” som et varemerke for arbeidsformidlingsvirksomhet. Det ble hevdet 
at saksøkte hadde lagt inn ordet ”Reed” som en metatag i sine HTML-koder for å lede 
internettbrukere til sin internettside. Saksøkerne protesterte også mot at en bannerannonse 
for internettsiden www.totaljobs.com ble vist når internettbrukere søkte på ordet ”Reed”. 
Etter at saksøkerne hadde fått medhold i første instans, kom retten til et annet resultat i 
andre instans. Dommer Jacob uttalte følgende:  
 
”The idea that a search under the name Reed would make anyone think there was a 
trade connection between a totaljobs banner making no reference to the work 
”Reed” and Reed Employment is fanciful”.195 
 
Jeg mener at den usynlige varemerkebruken kan medføre en lavere risiko for forveksling 
enn ved tradisjonell markedsføring fordi omsetningskretsen ikke blir konfrontert med de 
identiske eller liknende kjennetegnene i annonsene. På denne bakgrunnen antar jeg at den 
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usynlige bruken kan spille inn som et moment som kan bidra til at det ikke nødvendigvis 
vil foreligge forvekslingsfare til tross for at det foreligger høy kjennetegnslikhet mellom 
nøkkelordet og varemerket samt høy vareslagslikhet.  
 
5.3.6.2 Grad av identifikasjon 
Fordi varemerkers hovedformål er å fungere som en opprinnelsesgaranti, vil det bli sentralt 
i hvilken grad annonsene og internettsidene er i stand til å avverge eventuell tro i 
omsetningskretsen på at det finnes kommersielt fellesskap mellom annonsøren og 
varemerkeinnehaveren.
196
 Dersom et søk genererer flere annonser samtidig og disse 
annonsene er ulikt utformet, kan enkelte av annonsene skape risiko for forvekslingsfare, 
mens andre ikke vil skape slik risiko. Jeg la imidlertid til grunn i punkt 5.2.2 at det ikke er 
tilstrekkelig til å oppfylle forvekselbarhetsvilkåret at forvekslingsfare oppstår ved synet av 
annonsene, så fremt faren blir avverget når internettbrukerne klikker seg videre til 
internettsidene. Inntrykket omsetningskretsen får ved synet av annonsene er likevel uansett 
relevant i helhetsvurderingen.  
 
Dersom Versace velger ordet ”Armani” som nøkkelord, vil forvekslingsrisikoen reduseres 
dersom internettbrukerne gjøres oppmerksomme på at de har å gjøre med en annonse og 
internettside for Versace. Eksempelvis kan ordet ”Versace” plasseres i annonsen samt gis 
sentrale plasseringer på internettsiden. Hvis annonsører ikke viser sitt eget varemerke eller 
forretningsnavn i annonsene eller på sine internettsider, vil forvekslingsfaren trolig øke. 
Eksempelvis kan Versace velge å utforme en nøytral og anonym annonse som leder 
omsetningskretsen til en internettside der ordet ”Versace” ikke vises. I slike tilfeller gis det 
få holdepunkter som skulle kunne avlede omsetningskretsen fra å anta at annonsen tilhører 
Armani, som jo er det ordet de søkte på.  
 
Annonsører kan innta en forklaringstekst på internettsiden som gjør det klart at det ikke 
finnes kommersielt fellesskap med varemerkeinnehaveren. En avgjørelse i en sak om 
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domenenavn fra Oslo tingrett som er inntatt i RG 2004 s. 1542 omhandler bruken av slike 
forklaringstekster. Avgjørelser om domenenavn kan i utgangspunktet være relevante for 
betalt søkemotorannonsering fordi domenenavn har en kjennetegnsfunksjon når de benyttes 
som opprinnelsesangivelser for varer eller tjenester.
197
 Det må imidlertid påpekes at det 
finnes forskjeller mellom domenenavn og betalt søkemotorannonsering. Blant annet er det 
blitt hevdet at det er vanskelig å finne en legitim grunn for å bruke andres varemerker på en 
så direkte måte som å anvende dem som sin egen domeneadresse.
198
 I den nevnte dommen 
uttalte retten at bruken av tredjemanns varemerker allerede har ”gjort sin nytte” når 
internettbrukerne ser forklaringsteksten.
199
 Som nevnt i punkt 5.2.2, legger jeg imidlertid til 
grunn at forvekselbarhetsvilkåret ikke er oppfylt dersom forvekslingsfaren avverges når 
internettbrukerne klikker seg frem til annonsørens internettside. Dermed vil all informasjon 
som kan bidra til at omsetningskretsen forstår at varene eller tjenestene på annonsørens 
internettside ikke har kommersielt fellesskap med varemerkeinnehaverens varer eller 
tjenester, redusere risikoen for forveksling. En sentralt plassert tekst på annonsørers 
internettside med informasjon om at det ikke finnes fellesskap med varemerkeinnehaveren 
kan vel nettopp være et av de momentene som er best egnet til å forhindre forvekslingsfare. 
 
Til tross for at et resonnement om at avgjørende skade allerede er skjedd idet 
internettbrukere lokkes til internettsider ikke kan hindre forklaringstekster i å ha betydning, 
kan det finnes andre grunnlag som fratar forklaringstekster betydning. I sak C-
206/01 − Arsenal − solgte en mann uoffisielle Arsenal-skjerf fra en bod som var plassert 
utenfor Arsenal fotballklubbs stadion. I boden var det satt opp et stort skilt der det stod at 
varene ikke var offisielle Arsenal-effekter. EU-domstolen uttalte at skiltet ikke kunne 
hindre varemerkekrenkelse fordi det ikke kunne utelukkes at 
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”nogle forbrugere - især hvis varerne tilbydes dem, efter at de er blevet solgt af Reed 
og er fjernet fra den bod, hvor skiltet fandtes - fortolker tegnet således, at det angiver 
Arsenal FC som den virksomhed, varerne stammer fra”.200 
 
I Arsenal var fotballklubbens logo trykket på skjerfene, slik at det var en betydelig risiko 
for at mennesker som ble tilbudt skjerfene uten å se skiltet ville anta at det dreide seg om 
offisielle Arsenal-artikler. Hvis man ser bort fra annonsører som tilbyr kopivarer, vil det 
ved betalt søkemotorannonsering normalt ikke være trykket tegn som er identiske med eller 
likner tredjemanns varemerker på annonsørers varer. Situasjonen ved betalt 
søkemotorannonsering fremstår dermed som motsatt av situasjonen i Arsenal. Derfor er det 
ikke grunn til at det skal oppstå forvekslingsfare ved betalt søkemotorannonsering for 
kjøpere som skaffer varene eller tjenestene uten å ha sett forklaringstekstene. På denne 
bakgrunnen mener jeg at EU-domstolens dom i Arsenal ikke hindrer forklaringstekster i å 
få betydning under forvekselbarhetsvurderingen ved betalt søkemotorannonsering.  
 
Som nevnt i punkt 4.3, er de betalte annonsene merket med teksten ”sponsede koblinger” 
eller ”sponsorresultater”. I USA har det blitt innvendt at uttrykket ”sponsored link” kan 
lede omsetningskretsen til å anta at annonsen blir sponset av varemerkeinnehaveren.
201
 Det 
samme må kunne anføres for situasjonen i Norge og i EU-land. Dersom annonsene var 
merket med teksten ”reklame”, ville det derimot antagelig fremstå som klarere for 
omsetningskretsen hva man hadde med å gjøre.  
 
Annonsene som vises øverst på søkeresultatsiden er både hos Yahoo! og Google plassert i 
svakt fargede bokser.
202
 På den ene siden kan fargeboksene medføre at omsetningskretsen 
forstår at man ikke har å gjøre med et naturlig søkeresultat. På den andre siden er det mulig 
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at omsetningskretsen i stedet oppfatter annonser i fargede bokser som spesielt relevante 
søketreff. Det er dermed noe usikkert hvilken effekt de fargede boksene har på 
omsetningskretsens oppfattelse.  
 
De fleste annonsene vises til høyre på siden, og slike treff er ikke plassert i fargede bokser. 
De høyreplasserte treffene har samme utseende og oppbygning som de naturlige 
søkeresultatene og er bare adskilt fra de naturlige søkeresultatene med en tynn strek. For 
disse treffenes vedkommende antar jeg at forvekslingsfaren kan reduseres ved at de i større 
grad skilles utseendemessig fra naturlige søkeresultater.  
 
5.3.7 Skillet mellom forbrukere og profesjonelle 
I punkt 5.1 så vi at det ikke er likegyldig hvorvidt varemerkebruk retter seg mot forbrukere 
eller mot profesjonelle. Bakgrunnen for skillet er at forbrukere presumeres å ha mindre 
mulighet til og interesse i å skille mellom ulike varemerker. Dersom forbrukere er klar over 
at man vil bli vist annonser for nettopp konkurrentene til det varemerket man søker på,  kan 
man påstå at forbrukernes merkebevissthet heves. Det vil da være lite trolig at 
omsetningskretsen uten videre antar at det er kommersielt fellesskap mellom merkenes 
innehavere. Jeg mener dermed at profesjonalitet i forhold til markedsføringsmetoden til en 
viss grad kan veie opp for manglende profesjonalitet i forhold til arten av varer eller 
tjenester som varemerker beskytter. Hvis det foreligger en slik profesjonalitet i forbindelse 
med betalt søkemotorannonsering blant en overveiende del av omsetningskretsen, skal det 
derfor i alle fall delvis sees bort fra forbrukerelementet for internettbrukerne. Hvorvidt 
internettbrukere faktisk antas å ha et såpass høyt nivå av kjennskap til betalt 
søkeannonsering, vil behandles i punkt 5.3.8. 
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5.3.8 Omsetningskretsens antatte kjennskap til betalt søkemotorannonsering og 
kjennskapens påvirkning på forvekselbarhetsvilkåret  
I dette punktet skal jeg se nærmere på omsetningskretsens antatte kjennskap til betalt 
søkemotorannonsering og på hvordan denne kjennskapen påvirker den faktiske 
sannsynligheten for at forvekselbarhetsvilkåret oppfylles.
 203
 
 
Under vurderingen av hvorvidt det foreligger forvekslingsfare ved betalt 
søkemotorannonsering må man legge vekt på markedets normalreaksjon; man må forsøke å 
mene noe om hvordan en krets man selv ofte ikke tilhører vil oppfatte en bestemt 
situasjon.
204
 Knoph påpeker at dommere 
 
”må leve sig inn i alle de forhold som møter varemerket i livet, og mobilisere all sin 
intuitive evne og innsikt i kundepsykologien for å komme til et riktig og rimelig 
resultat”.205 
 
I Danmark blir det anført at forvekslingslæren har utviklet seg til å være en juridisk 
fagterminologi som lever sitt eget liv på basis av nasjonal og internasjonal 
varemerkepraksis.
206
 Når nye forvekslingsavgjørelser skal treffes, er det dermed mer 
naturlig for beslutningstagere å anvende tidligere avgjørelser som startsted enn utelukkende 
å foreta gjetninger om kundepsykologi og å se hen til markedsundersøkelser. Det antas at 
en liknende utvikling har funnet sted i Norge.  
 
Det kan tenkes at de mange søketreffene omsetningskretsen vil få når de søker på et ord, 
gjør det utfordrende for dem å skille mellom varene eller tjenestenes opprinnelse. Det er 
blant annet blitt hevdet at det finnes færre ledetråder på internett enn i den fysiske verden 
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som kan hjelpe internettbrukere med å skille mellom varemerker.
207
 I forente saker  
C-236/08−C-238/08 påpeker EU-domstolen at annonsene vises straks etter 
internettbrukernes inntasting av varemerket som søkeord og på et tidspunkt der 
varemerket – i egenskap av å være nøkkelord − vises i søkefeltet. På bakgrunn av disse 
omstendighetene uttaler retten at tredjemanns bruk av nøkkelord som er identisk med et 
varemerke gir ”indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem de 
pågældende varer eller tjenesteydelser og varemærkets indehaver”.208 Isolert sett gir disse 
uttalelsene inntrykk av at forvekslingsfare alltid vil oppstå ved betalt 
søkemotorannonsering; annonsene vil jo alltid vises straks etter inntasting av søkeordet, og 
det inntastede ordet vil være synlig i søkefeltet. Som nevnt i punkt 5.3.1, stiller domstolen 
imidlertid opp retningslinjer for når forvekslingsfare vil foreligge.
209
 Ut fra retningslinjene 
blir det avgjørende i hvilken grad den gjennomsnittlige internettbrukeren er i stand til å 
forstå hvorvidt annonsøren har et kommersielt fellesskap med varemerkeinnehaveren. For å 
unngå at forvekslingsfare skal konstateres, må annonsører altså kommunisere tydelig til 
internettbrukerne at de ikke har et kommersielt fellesskap med innehaveren av varemerket.  
 
Selv om de nevnte retningslinjene i forente saker C-236/08−C-238/08 i noen grad 
modifiserer EU-domstolens uttalelser i samme dom om muligheten for at varemerkets 
opprinnelsesfunksjon krenkes, går EU-domstolen forholdsvis langt i å anta at 
forvekslingsfare vil oppstå ved betalt søkemotorannonsering. Uttalelsene taler for at EU-
domstolen legger til grunn at det foreligger forhold ved betalt søkemotorannonsering som 
gjør at det forholdsvis lett vil oppstå forvekslingsfare ved slik varemerkebruk. Man bør 
likevel merke seg at domstolen bare uttaler seg om bruk av nøkkelord som er identiske med 
tredjemanns varemerker.
210
 Det kan derfor ikke utelukkes at retten ville være noe mer 
tilbakeholden med å anta at forvekslingsfare vil oppstå dersom den også skulle uttalt seg 
om bruk av nøkkelord som ”bare” likner tredjemanns varemerker.  
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Det er ikke er utelukket at gjennomsnittlige internettbrukere har blitt godt kjent med 
søkemotorers virkemåte, herunder betalt søkemotorannonsering.
211
 Man kan hevde at slik 
kunnskap reduserer risikoen for forveksling.
212
 I Reed v Reed ga dommer Jacob uttrykk for 
at internettbrukere er kjent med hvordan søkemotorer fungerer: 
 
”He or she…knows that searches produce fuzzy results – results with much rubbish 
thrown in.”213 
 
Også generaladvokat Maduro påpekte i sitt forslag til avgjørelse i forente saker C-
236/08−C-238/08 at heller ikke naturlige søkeresultater nødvendigvis bare inneholder treff 
som leder til varemerkeinnehaverens internettside.
214
 Det kan derfor anføres at 
internettbrukere i dag vet at de må lete gjennom naturlige søkeresultater, og at dette må 
gjelde enn mer for annonser.
215
 Man kan dermed anføre at de mange treffene setter 
internettbrukerne i bedre stand til å skjelne mellom opprinnelsen til de ulike varene og 
tjenestene som tilbys.
216
 Ut fra en slik tankegang fører den betydelige mengden med 
konkurrerende treff og irrelevant informasjon faktisk til redusert risiko for forvekslingsfare.  
 
Generelt er det vanskelig å si noe sikkert om i hvilken grad det vil oppstå forvekslingsfare 
ved betalt søkemotorannonsering. Ved en forvekselbarhetsvurdering kan man likevel ikke 
unngå å ta standpunkt til hvilken kunnskap gjennomsnittsforbrukeren besitter. Jeg mener at 
det er mest naturlig å støtte seg til EU-domstolens uttalelser i forente saker C-236/08−C-
238/08 og dermed å konkludere med at hvorvidt forvekslingsfare vil oppstå, avhenger av 
annonsenes og internettsidenes utforming. Graden av identifikasjon vil stå sentralt.  
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Det er for øvrig grunn til å bemerke at internettbrukeres bevissthet i forhold til betalt 
søkemotorannonsering vil kunne endre seg over tid. Det kan dermed tenkes at den 
eventuelle andelen av omsetningskretsen som det kan oppstå forvekslingsfare for vil være 
mindre i fremtiden.  
6 Sammenfattende betraktninger 
Forvekslingsfare er et av flere kumulative vilkår for varemerkekrenkelse etter EUs 
varemerkedirektiv artikkel 5 (1) b) og varemerkeloven § 4 første ledd b). I tillegg er en 
eventuell fare for forveksling relevant etter bestemmelsenes bokstav a) ved vurderingen av 
om varemerkets opprinnelsesfunksjon er utsatt for skade. 
 
I denne avhandlingen har vi sett at omfattende bruk av internett har skapt nye 
varemerkerettslige problemstillinger. Betalt søkemotorannonsering utgjør én form for bruk 
av varemerker på internett. Ved denne formen for varemerkebruk oppstår potensiell 
krenkelse av varemerkeretten når annonsører velger nøkkelord som er identiske med eller 
likner tredjemanns varemerker for samme eller liknende typer av varer eller tjenester som 
varemerkeinnehaveren tilbyr.  
 
Jeg mener at tidspunktet der beslutningen om kjøp av en vare eller tjeneste tas er det 
avgjørende tidspunktet i forvekselbarhetsvurderingen. Jeg forutsetter videre at 
internettbrukere normalt ikke fatter en slik beslutning før de har ankommet annonsørers 
internettside. Dermed vil forvekselbarhetsvilkåret etter min oppfatning ikke være oppfylt 
dersom det oppstår forvekslingsfare når annonsene vises, så fremt faren avverges når 
internettbrukerne klikker seg videre til internettsidene. Spørsmålet om hvilket tidspunkt for 
forvekslingsfare som blir avgjørende, må likevel anses som et åpent spørsmål. Dette 
skyldes hovedsakelig at EU-domstolens uttalelser i forente saker C-236/08−C-238/08 kan 
tolkes slik at det er tilstrekkelig for å oppfylle forvekselbarhetsvilkåret at det foreligger 
forvekslingsfare på det tidspunktet annonsene vises.  
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Jeg mener at det er grunnlag for å hevde at ”profesjonalitet” i forhold til 
markedsføringsmetoden til en viss grad kan veie opp for manglende profesjonalitet i 
forhold til arten av varer eller tjenester som varemerkene beskytter. Det er imidlertid 
vanskelig å si noe sikkert om omsetningskretsens nivå av kjennskap til betalt 
søkemotorannonsering. Konklusjonen blir at hvorvidt forvekslingsfare vil oppstå, avhenger 
av annonsenes og internettsidenes utforming.  
 
Forarbeidene til den nye varemerkeloven uttaler at ”de alminnelige reglene om beskyttelse 
av varemerker i lovforslaget vil få anvendelse uavhengig av om bruk av et kjennetegn skjer 
på Internett eller i andre fora”. Jeg mener at de samme rettslige normene får anvendelse når 
bruk av kjennetegn skjer på internett som når bruken skjer i andre fora. Det finnes 
imidlertid ulikheter mellom tradisjonell varemerkebruk og bruk av varemerker på internett 
knyttet til det faktumet som de rettslige normene anvendes på.  
 
For det første blir forvekselbarhetsvurderingen mer kompleks enn ved en del tradisjonelle 
former for varemerkebruk fordi både nøkkelordet og kjennetegnet som vises i annonsen 
skal sammenliknes med varemerkeinnehaverens varemerke. 
 
For det andre får det betydning for forvekselbarhetsvurderingen at varemerkebruken har et 
usynlig element ved internettspesifikk varemerkebruk. Igjen ser vi at 
forvekselbarhetsvurderingen blir mer kompleks enn ved en del tradisjonelle former for 
varemerkebruk.  
 
For det tredje vil enkelte trekk være hyppig forekommende ved betalt 
søkemotorannonsering. For eksempel vil det ofte foreligge sterk grad av kjennetegnslikhet 
og vareslagslikhet. I tillegg kan illojale motiver antas å være til stede i en betydelig andel 
av tilfellene. Videre vil annonsører ofte velge nøkkelord som er identiske med eller likner 
varemerker som er sterkt innarbeidede.   
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Ulikhetene som foreligger mellom betalt søkemotorannonsering og tradisjonell 
varemerkebruk når det gjelder subsumsjonen medfører at visse momenter i 
helhetsvurderingen kan tillegges en annen vekt ved internettspesifikk varemerkebruk enn 
ved tradisjonell bruk av varemerker. Blant annet kan elementet av usynlighet spille inn som 
et moment som kan bidra til at det ikke nødvendigvis vil foreligge forvekslingsfare til tross 
for at det foreligger høy vareslags- og kjennetegnslikhet. Forarbeidsuttalelsens fravær av 
kommentarer om eventuelle særtrekk ved subsumsjonen ved internettspesifikk 
varemerkebruk, medfører at uttalelsen gir et forenklet og et i så måte noe misvisende bilde 
av situasjonen ved bruk av varemerker på internett.  
 
Gjennom analysen av betalt søkemotorannonsering mener jeg å ha oppdaget enkelte 
aspekter som rekker videre enn til å gjelde betalt søkemotorannonsering og som kan kaste 
nytt lys over innholdet av forvekselbarhetsvilkåret. 
 
For det første ser det ut til at hvilket tidspunkt for forvekslingsfare som vil være 
avgjørende, i liten grad er behandlet i rettspraksis og juridisk teori. Man kan spørre seg om 
årsaken til mangelen på behandling er at relevansen av det avgjørende tidspunktet for 
forvekslingsfare ikke har kommet på spissen i andre former for varemerkebruk som EU-
domstolen og norske domstoler har behandlet. Ved betalt søkemotorannonsering og for 
andre typer av varemerkebruk der bruken består av flere, markerte stadier og der det kan 
foreligge forvekslingsfare på et stadium, men faren kan avverges på det neste stadiet, vil 
det avgjørende tidspunktet for forvekslingsfare kunne være utslagsgivende. Dette vil blant 
annet gjelde metatags. Tematikken rundt tidspunktet vil trolig også komme på spissen ved 
enkelte former for varemerkebruk som vil oppstå i fremtiden.  
 
For det andre vil jeg anføre at det usynlige elementet ved internettspesifikk varemerkebruk 
gir et større rom for å benytte konkurrenters varemerker i egen markedsføring uten at det 
kan konstateres forvekslingsfare enn det tradisjonelle former for varemerkebruk gjør. Dette 
skyldes ikke at det rettslige vernet er svakere for internettspesifikk varemerkebruk enn for 
tradisjonell bruk av varemerker. Det skyldes heller ikke at omsetningskretsens kunnskap 
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om internettspesifikk varemerkebruk er høyere enn kunnskapen om tradisjonell 
varemerkebruk; tvert i mot synes EU-domstolen i forente saker C-236/08−C-238/08 å gi 
uttrykk for at det forholdsvis lett oppstår forvekslingsfare ved varemerkebruk på internett. 
Det større rommet for utnyttelse av konkurrenters varemerker ligger i retningslinjene EU-
domstolen stiller opp. Uavhengig av hvorvidt man legger til grunn at tidspunktet for 
visning av annonsene ubetinget blir det avgjørende tidspunktet for forvekslingsfare, kan 
følgende slutning utledes av retningslinjene: Forvekslingsfare kan ikke konstateres så fremt 
annonsøren gjør det klart i annonsen at det ikke finnes kommersielt fellesskap med 
varemerkeinnehaveren. På denne måten oppstår det en faktisk merutnyttelsesmulighet for 
annonsører på internett; de samme mulighetene ville ikke kunne oppstått i den fysiske 
verden.  
 
Som nevnt innledningsvis, har betalt søkemotorannonsering vokst frem i kjølvannet av 
markedsføringsmetoder som pop-up-reklamer, metatags og bannerannonser. Jeg finner ikke 
holdepunkter for å anta at utviklingen av nye former for internettspesifikk varemerkebruk 
vil stanse ved betalt søkemotorannonsering. Dermed ser det ut til at rettsanvendere går nye 
utfordringer i møte med former for varemerkebruk som i økende grad preges av 
kompleksitet.   
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